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I. IL MARCHIO COLLETTIVO  
 
1. Cenni generali sull’istituto: nozione e funzione 
 
Il marchio collettivo è una peculiare fattispecie di proprietà indu-
striale che nell’ordinamento italiano trova specifica disciplina negli ar-
ticoli 2570 c.c. e 11 Codice della Proprietà Industriale
1
 (d’ora innanzi 
c.p.i.). Dalle disposizioni citate si ricava, innanzitutto, che la registra-
zione del marchio collettivo è richiesta da soggetti (associazioni, con-
sorzi, finanche persone fisiche
2
) che svolgono la “funzione di garanti-
re l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi al 
fine “di concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, 
a produttori o commercianti”, evidenziando una prima, fondamentale 
differenza dalla disciplina del marchio d’impresa tout court, o marchio 
individuale. Del marchio collettivo, infatti, non sono titolari coloro 
che lo utilizzano o si propongono di utilizzarlo nell’esercizio della 
propria impresa, bensì soggetti che non esercitano direttamente 
l’attività imprenditoriale cui fa capo l’uso del marchio. Soggetti che 
svolgono un’attività di garanzia, quindi di controllo della rispondenza 
dei prodotti contrassegnati dal marchio collettivo alle caratteristiche 
(di origine, natura, qualità) descritte nel regolamento d’uso.  
Ne consegue che i marchi collettivi sono segni distintivi a titola-
rità individuale e ad utilizzazione plurima. La separazione “permanen-
te”3 tra titolarità e uso del segno è uno degli elementi qualificanti 
                                                          
1
 D. lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30.  
2
 V. infra.  
3
 F. AULETTA - V. MANGINI, Del marchio, del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno, lette-
rarie e artistiche, in Commentario al codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 
1977, V, 91; V. MANGINI, I segni distintivi, la proprietà industriale nel Mercato comune euro-
peo in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, Padova, 2009, 240 e ss.    
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dell’istituto, valendo a distinguerlo da altre fattispecie di uso plurimo 
del segno, quali il marchio di gruppo, la comunione di marchio (art. 6 
c.p.i.), nonché tutte le altre fattispecie in cui l’uso di un marchio indi-
viduale sia attribuito a terzi attraverso la conclusione di contratti di li-
cenza non esclusiva.  
In base alla legislazione vigente, i marchi collettivi svolgono una 
funzione in gran parte diversa da quella dei marchi individuali, ovvero 
una funzione di garanzia qualitativa. In verità, prima del recepimento 
della direttiva CEE 89/104 attraverso il d. lgs. n. 480/1992, la dottrina 
e la giurisprudenza prevalenti
4
 ritenevano che la funzione preminente 
assegnata al marchio collettivo fosse quella tipica (e primaria) del 
marchio d’impresa, ossia quella di consentire l’identificazione di pro-
dotti o servizi provenienti dalle imprese utilizzatrici, senza alcun pro-
filo, o quantomeno, con profili assolutamente secondari, di garanzia e 
qualità del prodotto.  
A differenti conclusioni si è pervenuti a seguito della Novella del 
1992 che, riformulando l’originario art. 2 legge marchi5 (d’ora innanzi 
l.m.), ha eliminato ogni riferimento a rapporti di appartenenza, co-
munque configurati, tra l’utilizzatore ed il titolare del marchio e ha da-
                                                          
4
 “Il marchio collettivo non ha come scopo quello di garantire l’origine, la natura e la qualità di 
determinati prodotti o merci: tale fine è, invece, assegnato non al marchio, ma agli enti e associa-
zioni che ne sono titolari; il marchio collettivo pertanto solo mediatamente informa il consumatore 
sull’origine, sulla natura, sulla qualità del prodotto; immediatamente, invece, svolge la consueta 
funzione di indicatore di provenienza, ancorché da imprenditori appartenenti ad un gruppo orga-
nizzato” (Comm. Ricorsi materia brevetti, 13 aprile 1985, in Riv. Dir. Ind., 1988, 334).   
5
 Si riporta il testo dell’art. 2 l.m. nella formulazione anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. n. 
480/1992: “I. Gli enti e le associazioni legalmente costituiti, aventi il fine di garantire l’origine, la 
natura o la qualità di determinati prodotti o merci, possono ottenere il brevetto per appositi mar-
chi, come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi ai produttori e 
ai commercianti che appartengono agli stessi enti o associazioni. II. Le norme statutarie concer-
nenti l’uso dei marchi collettivi debbono essere allegate alla domanda di concessione del brevet-
to: le modificazioni statutarie debbono essere comunicate, a cura dei legali rappresentanti degli 
enti e delle associazioni titolari dei marchi collettivi, all’ufficio centrale dei brevetti per invenzio-
ni, modelli e marchi, di cui al successivo art. 52, per essere incluse fra i documenti allegati alla 
domanda”.       
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to rilevanza al legame tra il segno e la garanzia della sua conformità 
alle regole d’uso.  
L’enfasi posta dal legislatore del 1992 sulla funzione di garanzia 
qualitativa riflette indubbiamente l’esigenza, emersa negli ultimi qua-
rant’anni in molti ordinamenti occidentali, di tutelare gli interessi del 
consumatore. Infatti, il riconoscimento e la tutela di veri e propri dirit-
ti soggettivi del consumatore, nonché l’affermarsi di principi di traspa-
renza cui i rapporti fra imprese e consumatori debbono informarsi (si 
pensi alle comunicazioni pubblicitarie), hanno fortemente condiziona-
to l’interpretazione della materia dei segni distintivi e, più in generale, 
della concorrenza.  
L’art. 2 l.m., così come riformato dal d. lgs. n. 480/1992, recepi-
sce gran parte del contenuto dell’art. 15 della direttiva CEE n. 89/104 
(oggi sostituita dalla direttiva CE n. 2008/95
6
), finalizzata all’ armo-
nizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi. 
L’art. 15 della direttiva tollera, al suo primo paragrafo, norme deroga-
torie rispetto alla disciplina generale dettata per i marchi individuali in 
tema di impedimenti alla registrazione, di cause di nullità e di deca-
denza; al suo secondo paragrafo essa detta una disciplina specializzata 
per i segni geografici, di cui consente la registrazione sia come marchi 
collettivi sia come marchi di certificazione, prevedendo al contempo 
che l’uso leale del segno ad opera di terzi non costituisca violazione 
del marchio registrato. Dunque la disposizione comunitaria si riferisce 
sia ai marchi collettivi sia ai marchi di garanzia e certificazione, te-
nendo nettamente distinte le due figure.     
                                                          
6
 La direttiva 2008/95 CE del parlamento europeo e del Consiglio del 22 Ottobre 2008 codifica la 
direttiva precedente senza introdurre alcuna modifica di sostanza.  
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A ben vedere la legge italiana non traccia alcuna linea di demar-
cazione tra marchi collettivi e marchi di garanzia o certificazione, fa-
cendo convergere, anche sotto il profilo funzionale, le distinte tipolo-
gie di segni, menzionate nella direttiva comunitaria, nell’unica catego-
ria del marchio collettivo. Invero in altri ordinamenti europei, in parti-
colare quelli inglese e francese, le due fattispecie di cui sopra trovano 
autonoma disciplina all’interno della normativa industrialistica. In 
questi ordinamenti la figura del marchio di garanzia non si sovrappone 
a quella del marchio collettivo. Infatti, pur trattandosi in entrambi i ca-
si di fattispecie caratterizzate da una separazione permanente fra tito-
larità e uso del segno da parte dei licenziatari, tali istituti svolgono 
funzioni diverse. Il marchio collettivo si trova ancora a spiegare una 
funzione di indicatore di provenienza del prodotto dalle imprese asso-
ciate
7
 o comunque legate al titolare del segno da un rapporto di parte-
cipazione; il marchio di garanzia, invece, certifica la sussistenza di de-
terminate caratteristiche intrinseche del prodotto o servizio offerto al 
pubblico dei consumatori
8
 (segnatamente la qualità della manifattura, 
l’origine o la natura delle materie prime), a prescindere dall’esistenza 
di un rapporto di partecipazione fra l’utilizzatore ed il titolare del mar-
chio.  
                                                          
7
 Si veda la disciplina di cui rispettivamente all’artt. 49 Trademark Act 1994 e 715-1 (prima parte) 
Code de la Propriété Intellectuelle: “A collective mark is a mark distinguishing the goods or ser-
vices of members of the association which is the proprietor of the mark from those of other under-
takings”; “La marquee est dite collective lorsqu’elle peut etre expoitée par toute persone 
respectant un réglement d’usage établi pour le titulaire de l’enregistrement”.   
8
 Si veda la disciplina di cui rispettivamente all’artt. 50 Trademark Act 1994 e 715-1 Code de la 
Propriété Intellectuelle (seconda parte): “A certification mark is a mark indicating that the goods 
or services in connection with which is used are certified by the proprietor of the mark in respect 
of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or 
other characteristics” ;“La marque collective de certificat est appliquée au produit ou au service 
qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractéres précisés 
dans son réglement”.   
9 
 
La legge italiana consta e constava, anche anteriormente alla ri-
forma del 1992, di una formulazione per così dire omnicomprensiva, 
suscettibile di essere applicata tanto alla fattispecie del marchio collet-
tivo, quanto a quella del marchio di garanzia. Questa peculiarità della 
disciplina nazionale merita maggiore approfondimento e risulta utile, 
a tal fine, esaminare l’evoluzione della normativa che ha riguardato 
l’istituto in oggetto, comparando la varie esperienze legislative inter-
nazionali. Ciò consentirà di comprendere meglio la portata 
dell’intervento del legislatore comunitario del 1989.    
 
2.  Evoluzione della disciplina del marchio collettivo e del 
marchio di certificazione         
 
L’istituto del marchio collettivo ha trovato il proprio riconosci-
mento sul piano internazionale attraverso la previsione dell’articolo 7-
bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà indu-
striale, introdotto dalla Conferenza di revisione di Washington del 
1911, dopo essere stato oggetto di approfondite discussioni nelle pre-
cedenti conferenze di Madrid e Bruxelles.  
Altri stati della Convenzione avevano, già prima della revisione 
di Washington, imboccato una strada diversa nel disciplinare il feno-
meno della detta dissociazione fra titolarità del segno e uso del mede-
simo
9
. Così il Trade Mark Act del 1905 della Gran Bretagna aveva in-
trodotto il marchio di certificazione, prevedendo che un ente o un sog-
getto, fosse esso privato o pubblico, chiamato a verificare che certi 
beni possedessero determinate caratteristiche quanto alla loro origine, 
                                                          
9
 M. RICOLFI, Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione in Studi in onore di Aldo 
Frignani, Napoli, 2011, 745.  
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composizione o modo di produzione e a rilasciare una certificazione in 
ordine alla presenza delle dette caratteristiche, avrebbe potuto registra-
re un marchio che attestasse l’avvenuta certificazione mediante 
l’apposizione del segno sui beni certificati10.  
Occorre dare rilievo al fatto che la norma britannica richiedesse, 
ai fini della concessione del marchio di certificazione, che l’ente atte-
stasse il possesso di certe caratteristiche da parte dei beni sottoposti al 
suo controllo, non esigendo, tuttavia, che gli operatori i cui beni venis-
sero muniti del segno di certificazione fossero anche membri dell’ente 
certificatore o ad esso legati da un rapporto associativo o di partecipa-
zione
11
. Un rapporto fra l’ente certificatore e gli operatori certificati 
doveva certamente sussistere, ma non necessariamente esso doveva 
qualificarsi come un rapporto partecipativo.  
Quando, sei anni dopo, fu introdotto l’art 7-bis della Convenzio-
ne di Parigi, la Gran Bretagna ritenne che la disciplina del marchio di 
certificazione, entrata in vigore pochi anni prima, fosse di per sé suffi-
ciente a porla in linea con i propri obblighi internazionali
12
. In effetti, 
l’art 7-bis della Convenzione di Parigi si limita a prevedere che “i pae-
si dell’Unione si impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i 
marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia 
contraria alla legge del paese d’origine, anche se tali collettività non 
posseggano uno stabilimento industriale o commerciale”.  
                                                          
10
 La dottrina inglese, fra cui J. BELSON, Certification marks, Special Report, London, 2002, 24, 
ricorda che questi marchi furono inizialmente designati come marchi “di standardizzazione”; la 
dizione “certification mark” si diffuse nella pratica e fu poi ufficializzata da un Report del Depar-
tment of Trade.  
11
 J. BELSON, op. cit., 26 ricorda il marchio FLP (flameproof) detenuto dallo HSE, Health and 
Safety Executive.  
12
 M. RICOLFI, op. cit., 746.  
11 
 
Si nota come la norma sia formulata in termini ampi e neutrali
13
. 
Essa non richiede affatto che gli imprenditori i cui prodotti siano con-
trassegnati dal marchio collettivo siano membri di questa collettività o 
ad essa legati da un qualche legame partecipativo; ritiene sufficiente 
che tali forme di collettività siano ammesse dalla legislazione del pae-
se d’origine. 
Nell’Europa continentale, invece, avevano preso piede i marchi 
collettivi in senso stretto, caratterizzati dalla particolare configurazio-
ne nella quale sussiste una relazione partecipativa fra la “collettività” 
titolare del segno e gli utilizzatori del medesimo. Secondo la ricostru-
zione di autorevole dottrina
14
, i marchi collettivi in senso stretto, a loro 
volta, si articolavano in due varianti. La prima variante si limitava ad 
identificare i prodotti muniti del segno collettivo come provenienti da 
imprese accomunate dal solo dato dell’esistenza di un rapporto parte-
cipativo fra ciascuna di esse e l’associazione titolare del segno. La se-
conda variante era, invece, arricchita da un elemento ulteriore, man-
cante nella precedente, e attinente alla definizione di caratteristiche in-
trinseche comuni, derivanti dal luogo o dai metodi di produzione e al 
controllo in ordine all’effettiva presenza delle dette caratteristiche sui 
beni muniti del segno collettivo. Tale secondo elemento poteva risul-
tare compatibile con la nozione continentale di marchio collettivo, se e 
in quanto che la definizione degli standard, nonché il controllo sulla 
loro sussistenza, venissero affidati ad un ente cui i terzi utilizzatori 
fossero legati da un rapporto associativo. Ne consegue, evidentemen-
te, che la seconda variante del marchio collettivo in senso stretto e la 
                                                          
13
 M. RICOLFI, op. cit., ibidem.  
14
 G. G. AULETTA – V. MANGINI, Del marchio. Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno 
letterarie e artistiche, in Comm. del cod. civ. a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 
1977, 88.   
12 
 
fattispecie del marchio di certificazione, di genesi anglosassone
15
, pre-
sentavano profili comuni, tali da creare un canale di comunicazione 
fra una figura e l’altra.  
Il punto di distacco fra le due figure, l’una europeo-continentale, 
l’altra britannica, stava e sta ancora oggi nel loro “tasso di apertura”16. 
Per il marchio collettivo in senso stretto vale la regola che l’uso del 
marchio è limitato agli operatori che siano membri dell’ente titolare; 
per il marchio di certificazione vale il principio opposto, pertanto 
l’uso del segno può essere attribuito a qualsiasi imprenditore senza li-
mitazioni soggettive, purché risulti possedere i requisiti previsti dai 
regolamenti. 
Si affermava in dottrina
17
 che fra le due fattispecie appena trat-
teggiate, pur distinte, sussistesse una relazione reciproca. I marchi di 
certificazione presupponevano sempre un controllo da parte dell’ente 
sui beni muniti del segno offerti dagli utilizzatori, mentre la presenza 
di un rapporto di partecipazione degli utilizzatori stessi all’ente titola-
re non era richiesta (ma neppure esclusa). I marchi collettivi, dal canto 
loro, presumevano sempre un rapporto di partecipazione degli utiliz-
zatori con il soggetto titolare, senza esigere né escludere un controllo 
da parte di quest’ultimo sui beni offerti dai primi. Come già rilevato, 
l’attribuzione al titolare del segno di una specifica funzione di control-
lo circa la rispondenza dei prodotti/servizi ai requisiti qualitativi indi-
                                                          
15
 Vale la pena precisare che non tutti i paesi anglosassoni e di common law hanno dato la prece-
denza all’istituto dei marchi di certificazione rispetto a quelli collettivi. Infatti gli Stati Uniti 
d’America introdussero l’istituto dei marchi collettivi già nel 1936, inizialmente riservandoli ad 
associazioni straniere al fine di soddisfare il precetto dell’art. 7-bis della Convenzione Parigi, suc-
cessivamente estendendo l’istituto, nel 1938, anche alle associazioni domestiche. I certification 
marks furono, invece, introdotti più tardi, nel 1946, quando venne adottato il Lanham Act (v. M. 
RICOLFI, op. cit., 748).   
16
 M. RICOLFI, op. cit., 747.  
17
 M. RICOLFI, op. cit., 748; P. SPADA, Il marchio collettivo privato fra distinzione e certifica-
zione, in Scritti in onore G. Minervini, Vol. II, Impresa, concorrenza, procedure concorsuali, Na-
poli, 1997, 477.     
13 
 
cati nei regolamenti d’uso era caratteristica precipua della seconda va-
riante del modello europeo-continentale.  
In tale eterogeneo contesto è intervenuto il legislatore comunita-
rio, dapprima con la direttiva CEE n. 104/1989, che nell’art. 15 reca 
un’organica disciplina delle fattispecie del marchio collettivo e del 
marchio di certificazione o garanzia, successivamente con il reg. n. 
40/1994 del Consiglio sul marchio comunitario
18
, che dedica alla di-
sciplina del marchio collettivo l’art. 66 (ex 64).  
Alla luce delle considerazioni espresse sinora risulta indubbia-
mente più chiara la duplicità di prospettive racchiuse nella direttiva 
comunitaria del 1989.  
 
3. I marchi collettivi nel regolamento sul marchio comunitario   
 
Secondo l’art. 66 (ex 64) regolamento sul marchio comunitario 
(d’ora in poi r.m.c.), rubricato “marchi collettivi comunitari”, “posso-
no costituire marchi collettivi comunitari i marchi comunitari così de-
signati all’atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o servizi 
dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese. Posso-
no depositare marchi collettivi comunitari le associazioni di fabbrican-
ti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, che, conformemen-
te alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, 
di essere titolari di tali diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare 
contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le 
persone giuridiche di diritto pubblico”. 
Di primo acchito potrebbe sembrare che nella definizione tra-
scritta non vi sia spazio per i marchi di certificazione, almeno nella 
                                                          
18
 Oggi in versione codificata nel reg. 27/2009 del Consiglio, del 26 Febbraio 2009. 
14 
 
forma conosciuta dal diritto britannico dei marchi. La prima proposi-
zione della norma comunitaria, infatti, postula il requisito che fra 
“l’associazione titolare” e gli utilizzatori sussista un legame di parte-
cipazione tale da legittimare che questi siano considerati membri di 
quella.  
Eppure, nel Memorandum sulla creazione di un marchio CEE del 
1976, ancora ci si riferiva sia all’una sia all’altra categoria di segni: 
“Esiste” – recitava il paragrafo 71 – “anche il bisogno di proteggere i 
marchi collettivi e di garanzia, che sono destinati ad avere crescente 
importanza”. E, quando si soggiungeva che “essi svolgeranno anche 
nel Mercato comune un ruolo importante di promozione commerciale, 
standardizzazione, sviluppo di prodotti di qualità ed informazione del 
consumatore”, si sceglievano dei riferimenti oggettivi, in particolare 
alla standardizzazione dei prodotti, che fa venire in mente i marchi di 
certificazione più che quelli collettivi.  
Che cosa era accaduto, nel periodo intercorrente fra la presenta-
zione del Memorandum e l’adozione del regolamento sul marchio co-
munitario? Partendo da una ricostruzione  sommaria della vicenda le-
gislativa, nel corso della formulazione della “Proposta modificata di 
regolamento del Consiglio del 27 maggio 1988 del marchio comunita-
rio”19, sarebbero emerse riserve della delegazione francese. Le critiche 
francesi si sarebbero appuntate in linea generale “sulla necessità di di-
sposizioni relative ai marchi comunitari collettivi” ed in particolare 
sulla possibilità che i marchi comunitari collettivi comprendessero 
contemporaneamente aspetti collettivi e di garanzia
20
.  
                                                          
19
 Riv. dir. ind. 1990, I, 114 e ss.   
20
 V. nota 25 all’art. 55 della Proposta, relativo ai marchi collettivi.  
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Questa opposizione avrebbe avuto due conseguenze nel corso 
dell’iter che si sarebbe concluso con l’adozione del regolamento sul 
marchio comunitario: da una parte, sarebbe caduto il riferimento ai 
marchi di certificazione, dall’altra, accanto al riferimento all’ipotesi 
ordinaria nella quale fra “l’associazione titolare” e gli utilizzatori sus-
sista un legame di partecipazione, avrebbe trovato emersione (o, a se-
conda delle prospettive, sarebbe sopravvissuto) un riferimento 
all’ipotesi in cui la titolarità del segno faccia capo a “persone giuridi-
che di diritto pubblico” che, di regola, non conoscono legami di parte-
cipazione con gli operatori economici.  
In dottrina vi è chi ha affermato
21
 che si è trattato del tipico 
“compromesso comunitario”, dove “si dà un colpo al cerchio”, acco-
gliendo fra i marchi comunitari solo i marchi collettivi; e “si dà anche 
un colpo alla botte”, facendo salva, però, la possibilità che titolari del 
segno siano quei soggetti – “le persone giuridiche di diritto pubblico” 
– che rappresentano la maggioranza dei casi in cui esiste un marchio 
di certificazione di cui non sia titolare un’associazione cui partecipino 
gli utilizzatori. Si rileva, però, che, come molti compromessi normati-
vi, anche questo comportava una “geometria claudicante”22. Con que-
sta norma definitoria, infatti, si qualificavano marchi collettivi anche 
quelli che in realtà erano marchi di certificazione, ricomprendendo 
nella figura ipotesi nelle quali mancava un rapporto di partecipazione 
fra l’ente titolare e gli utilizzatori del segno. In secondo luogo si pre-
vedeva che nella disciplina rientrassero solo alcune fra le ipotesi di 
marchi di certificazione attestati nella pratica, quelli in cui l’ente fosse 
“una persona giuridica di diritto pubblico”, escludendo al contempo le 
                                                          
21
 M. RICOLFI, op. cit., 750.  
22
 M. RICOLFI, op. cit., 751.  
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ipotesi, non prevalenti ma neppure irrilevanti, nelle quali l’ente titola-
re fosse un soggetto privato
23
.   
 
4.  Il diritto italiano prima e dopo la novella del 1992; la di-
sciplina vigente   
 
Nel diritto italiano anteriore alla riforma del 1992 convivevano 
due sub-fattispecie; infatti, se il testo originario dell’articolo 2570 c.c. 
delineava un istituto nel quale il marchio collettivo poteva limitarsi a 
identificare i prodotti muniti del segno come provenienti da imprese 
accomunate solamente dall’esistenza di un rapporto partecipativo fra 
ciascuna di esse e l’associazione titolare del segno (ciò che avviene 
nella prima variante del modello continentale), la norma contenuta 
nell’art. 2 l.m. era arricchita da un elemento ulteriore, mancante nella 
previsione codicistica.  
Secondo la legge speciale, titolari del marchio erano necessaria-
mente enti “aventi il fine di garantire l’origine, la natura o la qualità di 
determinati prodotti o merci”. Si trattava, come è stato osservato, di un 
profilo attinente sia alla definizione di caratteristiche comuni, derivan-
ti dal luogo o dai metodi di produzione, sia al controllo in ordine 
all’effettiva presenza delle caratteristiche in questione sui beni muniti 
del segno collettivo. Ciò che è sufficiente per concludere come, prima 
della Novella del 1992, il legislatore italiano avesse abbracciato con 
chiarezza e decisione la seconda variante del modello europeo-
continentale del marchio collettivo.  
                                                          
23
 M. RICOLFI, op. cit., 751; L. QUATTRINI, Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione, 
Riv. dir. ind., 1992, 129.  
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Dal punto di vista sistematico, va rilevato come la presenza di 
questo secondo elemento, attinente al controllo operato dall’ente tito-
lare sulle produzioni immesse sul mercato dai membri dell’ente, il 
marchio venisse «traghettato» dalla sua originaria funzione distintiva 
ad una funzione diversa, di garanzia qualitativa.  
Della prima variante di marchio collettivo, che si limita ad atte-
stare una relazione partecipativa fra l’associazione titolare del segno e 
gli utilizzatori del medesimo, si poteva ancora offrire una lettura tradi-
zionale, che assegna al marchio lo svolgimento di una funzione distin-
tiva, consistente nell’individuare i beni muniti del segno come prove-
nienti da imprese, legate da un rapporto di partecipazione all’ente tito-
lare e di distinguerli, in questo modo, dai beni provenienti dalle im-
prese terze, non legate da rapporto di partecipazione. Questa lettura, 
però, non si confaceva alla seconda variante di marchio collettivo, no-
ta alla tradizione europeo-continentale ed accolta dalla legge marchi. 
Infatti, in questo caso, diversamente dal precedente, il potere “di 
determinare quali prodotti destinare al mercato sotto il marchio […] 
mediante la posizione di norme” relative alle caratteristiche dei beni 
stessi “e mediante il controllo sulla presenza di tali caratteristiche” era 
passato dalle imprese utilizzatrici all’ente titolare. Le caratteristiche e i 
controlli relativi erano affidati a uno strumento predeterminato nei 
suoi parametri al momento della registrazione, variamente indicato 
come “statuto” o come “regolamento” (art. 2 c. II l.m.). Quando il re-
golamento non fosse rispettato, gli utilizzatori perdevano la facoltà di 
usare il segno; e, se l’ente medesimo non avesse provveduto ad assicu-
rarne il rispetto, esso stesso sarebbe stato assoggettato alla sanzione 
della decadenza del marchio (art. 43, c. II l.m.). Non restava che con-
cludere che, in questo secondo assetto, la funzione del marchio collet-
18 
 
tivo consisteva sì nell’identificare e distinguere i beni, secondo la na-
tura propria dei segni distintivi, ma questa volta in funzione delle loro 
caratteristiche e qualità. Giuridicamente tutelata era così non più la 




La regola secondo la quale ai marchi collettivi si applica in linea 
di principio la disciplina dettata per i marchi individuali (art. 2, IV c.) 
è stata, così, arricchita, precisata, integrata e corretta alla luce della di-
vergente caratterizzazione funzionale del marchio collettivo rispetto a 
quello individuale; e ciò con riguardo a profili cruciali come i requisiti 
per la registrazione e l’ampiezza della tutela25. 
Dunque, la novella del 1992 ha accolto una nozione di marchio 
collettivo che ricomprende in sé due distinte sub fattispecie. La prima 
sub fattispecie è pienamente riconducibile al modello europeo-
continentale di marchio collettivo e, più precisamente, alla sua secon-
da variante. Fin qui la Novella non innova rispetto la passato. 
L’innovazione rispetto agli assetti anteriori, però, c’è ed è assai cospi-
cua. Infatti, nel nostro ordinamento giuridico è stata introdotta ex novo 
una seconda sub fattispecie di marchi collettivi che pur essendo indi-
cata con questo termine, in realtà, coincide con quelli che nella tradi-
zione giuridica fin qui attestata, consacrata dall’art. 15 della direttiva 




                                                          
24
 L. QUATTRINI, Op. cit., 126.  
25
 M. RICOLFI, Op. cit., 754.  
26
 Nella direttiva 89/104 CEE manca una definizione dei marchi collettivi o un’espressa indicazio-
ne sulla funzione dei medesimi. E’ netta e costante la distinzione fra marchi di garanzia e certifica-
zione, distinzione non presente nella legislazione italiana precedente e successiva alla riforma, che 
auspicherebbe la sostituzione della terminologia “marchi di garanzia o di certificazione” a quella 
“marchi collettivi”. In particolare P. MASI, Il marchio collettivo in A.A.V.V, Commentario della 
legge marchi, Torino, 1998, 73.     
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4.1. Soggetti legittimati alla registrazione  
 
Nella direttiva CEE n. 104/1989 non si fissano delimitazioni del-
la legittimazione a chiedere la registrazione rispetto ai marchi indivi-
duali. Non si aprono, di conseguenza, spazi per tipologie soggettive, 
come consentiva la legislazione italiana del 1942 menzionando gli enti 
o le associazioni titolari, o come accade per il marchio collettivo co-
munitario. Nelle norme della direttiva riferite al marchio collettivo 
non emerge, in particolare, la rilevanza specifica di una titolarità pub-
blicistica o di una vocazione a soddisfare interessi pubblicistici del se-
gno, spesso riscontrabile nell’esperienza italiana sulla base della di-
sciplina nazionale previgente. 
Il legislatore nazionale, nel riformulare le norme dell’art. 2570 
c.c. e dell’art. 2 l.m. (poi art. 11 c.p.i.), ha recepito l’indicazione della 
direttiva in favore di una legittimazione ampia alla titolarità dei mar-
chi collettivi, limitando, però, l’ambito dei soggetti compresi in ragio-
ne della funzione svolta, mentre ha riservato l’uso a “produttori o 
commercianti” senza fare cenno, come in passato, ad un loro rapporto 
di “appartenenza”o “associazione” con i soggetti titolari. In ordine ai 
presupposti per accedere alla titolarità si stabilisce che, oltre agli enti e 
le associazioni, “legalmente riconosciuti” (art. 2570 c.c.) o “legalmen-
te costituiti”, menzionati nel testo previgente, tutti gli altri soggetti che 
svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura, la qualità di de-
terminati “prodotti o servizi” identificano potenzialmente qualunque 
individuo od ente di natura associativa o istituzionale avente finalità 
20 
 
lucrative o diverse, imprenditore o non imprenditore, privato o pubbli-
co, di diritto interno o comunitario
27
.  
La dizione legislativa è molto ampia e conferma, quindi, che la 
registrazione di un marchio collettivo può essere domandata quando 
ricorra la caratteristica “dissociazione” fra l’unico titolare del marchio 
e la pluralità di operatori che di esso fanno uso. E ciò vale, oggi come 
in passato, in quanto fra questi e quello esista un rapporto partecipati-
vo, come è nel caso dei consorzi, delle società consortili, dei GEIE, 
delle società, delle cooperative, dei consorzi fra cooperative, delle as-
sociazioni riconosciute e non riconosciute
28
. Affermando, però, che 
legittimato all’acquisto di un marchio collettivo è qualunque sogget-
to
29
, senza alcuna limitazione in ordine alla qualificazione e alle carat-
teristiche organizzative del medesimo, l’art. 11 c.p.i. implica un vero e 
proprio balzo in avanti rispetto al passato. Infatti, alla stregua del nuo-
vo tenore della previsione, sono legittimati a diventare titolari di un 
marchio collettivo anche i soggetti e gli enti che svolgano le funzioni 
di formazione e controllo del rispetto di standard qualitativi, cui le 
imprese utilizzatrici aderenti siano legate non da un rapporto di parte-
cipazione, ma da un vincolo meramente contrattuale
30
.  
La dizione della norma è così ampia da abbracciare, oltre a tutte 
le figure soggettive sopra nominate, tanto le persone fisiche, ad un e-
stremo, quanto le persone giuridiche pubbliche, all’altro estremo. Tut-
                                                          
27
 G. SENA, Il diritto dei marchi, Milano, 2007, 251.  
28
 M. RICOLFI, I segni distintivi d’impresa in A.A.V.V. Diritto industriale: proprietà intellettuale 
e concorrenza, Torino, 2012, 168. 
29
 G. SENA, Op. cit., 250.  
30
  M. RICOLFI, Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione in Studi in onore di Aldo 





, si è spesso ribattuto che alla funzione di garanzia 
esercitata dal soggetto che chiede la registrazione di una marchio col-
lettivo deve collegarsi una struttura adeguata. La presenza di tale re-
quisito è difficilmente riscontrabile in termini oggettivi nelle ipotesi di 
domanda di registrazione da parte di persone fisiche. Un’eventuale at-
tività imprenditoriale di tali soggetti dovrebbe fra l’altro rimanere di-
stinta dalla gestione del segno (come accade per ogni titolare di mar-
chio collettivo). Le valutazioni circa la registrabilità, poi, cadrebbero 
su altri momenti dell’azione o del patrimonio individuale capaci di 
fornire indicazioni oggettivamente rilevanti. Anche ipotizzando che un 
soggetto considerato da tutti in grado di garantire con obiettività doti 
di beni o servizi intenda farlo, la sua intenzione, per valere come “fun-
zione”, dovrebbe concretizzarsi in un modello organizzativo espresso 
in un regolamento capace di attuare efficacemente quest’ultimo.  
Perplessità si registrano, inoltre, nei confronti di enti lucrativi o 
di enti privati associativi a struttura non aperta. Quanto ai primi si è 
osservato che una società commerciale non potrebbe gestire un mar-
chio collettivo per la sua vocazione alla titolarità di un’impresa32 e per 
la struttura causale che preclude il controllo. In realtà la forma di so-
cietà commerciale, anche di capitali, non preclude un oggetto di certi-
ficazione di prodotti altrui, anche se lo sfruttamento a fini lucrativi di 
una funzione di garanzia indurrebbe a configurare il marchio richiesto 
più come un marchio individuale di selezione e raccomandazione
33
 
che come un marchio collettivo. In ogni caso, sarebbero necessari una 
formulazione del regolamento e caratteristiche organizzative tali da e-
                                                          
31
 V. DI CATALDO, I segni distintivi, Milano, 1993, ; A. VANZETTI, La nuova legge marchi, 
Codice e commento alla riforma, Milano, 1995, 38; L. C. UBERTAZZI, Commentario breve al 
diritto della concorrenza, Padova, 2007.   
32
 V. DI CATALDO, I segni distintivi, Milano, 1993.  
33
 V. infra.  
22 
 




L’ipotesi di concessione del segno a pagamento per finalità lucra-
tive del titolare non è oggi esclusa dal legislatore, anche se una gestio-
ne accentuatamente “capitalistica” del marchio collettivo potrebbe ri-
sultare scarsamente in sintonia con la tradizione dell’istituto e con la 
sua vocazione a soddisfare gli interessi degli utilizzatori e quelli del 
mercato.  
Quanto all’ipotesi di titolarità di enti privati associativi a struttura 
non aperta, la nuova formulazione legislativa non impone in linea di 
principio un’ “appartenenza” degli utilizzatori all’ente titolare del 
marchio. Se quindi è consentita la registrazione da parte di un ente as-
sociativo per dare licenze a terzi (si è visto che potrebbe, secondo la 
lettera della legge, esserlo anche quella della persona fisica), è indi-
scutibile che il controllo in sede di registrazione debba verificare con 
particolare cautela la sussistenza della funzione di garanzia e 
dell’organizzazione, capace di attuarla tenendo conto delle esigenze di 
parità di trattamento dei potenziali interessati all’uso del segno35. 
Il legislatore del 1992, così come già la direttiva, non attribuisce 
rilievo diretto alla titolarità di soggetti pubblici. Cadono rispetto alle 
formulazioni previgenti le menzioni degli enti legalmente riconosciuti 
o costituiti, quelle delle norme dei rispettivi statuti e delle leggi spe-
ciali. Il marchio collettivo parrebbe, allora, da identificare con il mar-
chio collettivo privato, appropriabile alla stregua del diritto comune 
dei marchi, anche se a condizioni diverse da quelle del marchio indi-
                                                          
34
 P. MASI, Il marchio collettivo in A.A.V.V, Commentario della legge marchi, Torino, 1998, 78. 
35
 SPADA, Il marchio collettivo privato fra distinzione e certificazione, in Scritti in onore G. Mi-





, comunque da distinguere dai marchi collettivi pubblici pre-
visti e promossi direttamente o indirettamente da leggi singolari. Non 
è però da escludere – basta citare la disciplina del marchio comunita-
rio –, da un lato, che la registrazione a favore dei soggetti pubblici 
possa aver luogo alle condizioni generali di cui sopra, senza perciò e-
sulare, in linea di principio, dall’ambito del marchio collettivo privato, 
dall’altra, che marchi collettivi pubblici di diritto speciale, anche rite-
nendoli estranei all’area del marchio collettivo privato, con 
quest’ultimo in qualche modo interferiscano.   
La riformulazione delle norme ha riacceso il dibattito anche sulla 
trasferibilità della titolarità del marchio collettivo, negata dai più
37
 nel 
regime previgente in ragione dell’importanza che la natura giuridica e 
l’organizzazione del richiedente, come delineate dalle norme statuta-
rie, rivestivano ai fini della registrazione. Attualmente, concentrandosi 
l’attenzione sulla funzione di garanzia del soggetto titolare, dovuta 
non già e non tanto alla sua struttura, bensì alle regole programmati-
che di gestione ed utilizzazione del marchio risultanti dai “regolamenti 
concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli, le relative sanzio-
ni”, diviene concepibile anche un avvicendamento nella titolarità del 
marchio, se dette regole d’uso garantiscono un’adeguata equivalenza 
tra alienante e acquirente.  
Ancora con riguardo al tema della dissociazione tra titolarità e u-
tilizzazione del marchio collettivo, vi è da segnalare che tale fenome-
no produce importanti ripercussioni in tema di tutela giudiziaria del 
marchio stesso, nel senso che in caso di abuso da parte di terzi, il tito-
                                                          
36
 SPADA, Op. cit., ibidem.  
37
 Fra gli altri F. AULETTA - V. MANGINI, Del marchio, del diritto d’autore sulle opere 
dell’ingegno, letterarie e artistiche, in Commentario al codice civile a cura di Scialoja e Branca, 
Bologna-Roma, 1977, 96. 
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lare è legittimato all’azione inibitoria dell’uso abusivo del marchio, 
ma non all’azione di concorrenza sleale ex art. 2601 c.c.38.  
In ultimo, un cenno alla trasferibilità della titolarità del marchio, 
tema che esula parzialmente dalle finalità del presente lavoro. La revi-
sione legislativa ha riacceso il dibattito dottrinario sulla trasferibilità 
della titolarità del marchio collettivo, spesso negata dalla giurispru-
denza del regime previgente in ragione dell’importanza che la natura 
giuridica e l’organizzazione del soggetto richiedente rivestivano ai fini 
della registrazione.  
Brevemente, in virtù del fatto che la criticità si sposta sulla fun-
zione di garanzia del soggetto, dovuta non alla sua struttura, ma alle 
regole di gestione ed utilizzazione del marchio, si ammette la cessione 
della titolarità del marchio collettivo, quando dette regole d’uso garan-






                                                          
38
 Cass. 29 agosto 1995 n. 9073 ha affermato: “Nel caso in cui un’associazione non riconosciuta, 
quale ente esponenziale di un determinato gruppo di imprenditori, abbia ottenuto, a norma degli 
art. 2570 c.c. e 2 r.d. 929/1942 (ora art. 11 c.p.i. n.d.r.), la registrazione di un marchio collettivo 
utilizzato dagli imprenditori associati, detta associazione che non riveste la qualità di imprendito-
re e non ha scopo di tutelare gli interessi generali di categoria, ove vengano compiuti da terzi atti 
di abuso del marchio, mentre può ottenere ogni tutela di tipo reale nascente dalla violazione del 
diritto oltre che il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione, non è legit-
timata ad agire con l’azione di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 c.c.”; nello stesso senso 
anche Corte d’Appello di Milano, 8 maggio 1992 in Giur. dir. ind., 1992, 617 : “La caratteristica 
saliente dei marchi collettivi sta nella separazione fra titolare e utenti del marchio: onde solo que-
sti ultimi, e non anche l’associazione, possono essere considerati soggetti passivi degli atti di con-
correnza sleale posti in essere dai terzi che del marchio abusino”.    
39
 C. GIACOMINI, Lo sviluppo dei marchi geografici e dei segni distintivi per tutelare e valoriz-
zare i prodotti freschissimi, Milano, 2007, 13; P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. O-
LIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, To-
rino, 2012, 169.  
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4.2.  Fattispecie costitutiva del marchio collettivo 
 
In passato tanto la dottrina
40
 quanto la giurisprudenza
41
 negavano la 
configurabilità di un marchio collettivo non registrato (marchio collet-
tivo di fatto). Secondo tali posizioni, la registrazione si qualifichereb-
be come una forma di pubblicità costitutiva ed eserciterebbe efficacia 
attributiva rispetto al diritto per il fatto che la stessa “funzione di con-
trollo dell’ente titolare sugli associati risulta condizionata alla regi-
strazione”42. Secondo una dottrina più recente43, l’ipotesi di un mar-
chio collettivo di fatto è da escludersi in ragione della funzione esple-
tata dal segno stesso. Infatti, una volta affermata la prevalenza nel 
marchio collettivo della funzione di garanzia e certificazione, la sua 
creazione ed utilizzazione non potrebbe prescindere dal rispetto di 
forme vincolate, da controlli e sanzioni che solo la registrazione è in 
grado di assicurare. Evitando di dare pubblicità al regolamento, per-
tanto, il segno andrebbe piuttosto qualificato come marchio individua-
le di selezione o raccomandazione, con tutte le divergenze che ne con-
seguono sul piano della disciplina 
44
.  
Tuttavia, una recente decisione
45
 riconosce concretamente la va-
lenza di una indicazione geografica qualificata che contenga non solo 
                                                          
40
 V. MANGINI, Il marchio non registrato, Padova, 1964, 57; D. PETTITI, Profilo giuridico del 
marchio collettivo privato, Napoli, 1963, 55 et alii.  
41
 Corte d’Appello di Roma, 18 giugno 1956; Tribunale di Roma, 25 luglio 1954 in Riv. dir. ind., 
1956, II, 496; Corte d’Appello di Trieste, 27 Luglio 1959 in Riv. dir. ind., 1960, II, 223.     
42
 Si veda L.C. UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova 2007, 207, 
il quale ripercorre la migliore dottrina (fra cui ASCARELLI, FERRARA jr., CASANOVA, 
FRANCESCHELLI), individuandone i tratti comuni. Lo stesso precisa che secondo FERRARA jr. 
“gli enti e le associazioni richiedenti non avrebbero avuto un diritto alla registrazione di un mar-
chio collettivo, ma questa sarebbe stata concessa a discrezione dell’UCB (leggasi Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi, n.d.r.), in quanto che l’articolo in commento usava l’espressione possono otte-
nere”.    
43
 P. MASI, Op. cit., 74.  
44
 M. LIBERTINI, a cura di P. AUTERI, Commentario al decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 
198, in Nuove leggi comm., 1998, 162.  
45
 App. Milano 5 aprile 2002 in Riv. dir. ind. 2003, I, 66.   
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informazioni circa la provenienza ma altresì riguardo la qualità, “an-
che se non registrata”, in quanto che questa assumerebbe il valore di 
una sorta di “marchio collettivo non registrato”. Gli utilizzatori sareb-
bero “tenuti a rispettare una disciplina imposta dalle regole della cor-
rettezza professionale” mentre “i terzi, estranei al gruppo degli aventi 
diritto all’utilizzazione, sono tenuti ad astenersi da qualsiasi atto con-
fusorio che rappresenti una minaccia per l’altrui azienda o per l’altrui 
prodotto, o che sia comunque idoneo a ingannare il pubblico; e ciò sia 
con riferimento ai principi della correttezza professionale, sia con rife-
rimento al più generale principio del neminem laedere. Contro tale so-
luzione, però, autorevole dottrina ribadisce che la mancata pubblicità 
del regolamento attraverso il deposito presso l’Ufficio Italiano Brevet-
ti e Marchi priva il segno usato in funzione di marchio collettivo di un 
requisito caratteristico essenziale e conduce a qualificarlo piuttosto 
come “marchio individuale di selezione o raccomandazione”46.        
 
4.3. Requisiti di registrazione: la novità 
 
Per quanto concerne il requisito della novità del segno di cui si 
domandi la registrazione come marchio collettivo, non vi è molto da 
aggiungere a quanto la legge speciale stabilisce in materia di marchio 
individuale
47
, alla cui disciplina rinvia lo stesso art. 11, c. V, c.p.i.  
Tuttavia, vale la pena ricordare che il d.lgs. n. 198/1999, di ade-
guamento della legislazione nazionale alle prescrizioni dell’accordo 
TRIPs, modificò l’allora vigente art. 17 l.m., introducendo la formula-
zione oggi contenuta nell’art 12, c. II, c.p.i. La disciplina attualmente 
                                                          
46
 M. RICOLFI, Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione in Studi in onore di Aldo 
Frignani, Napoli, 2011, 755.  
47
 Si vedano gli artt. 7 e 12 c.p.i.  
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in vigore prevede che l’esistenza di un marchio registrato o avente ef-
ficacia nel territorio dello Stato, il quale sia scaduto da oltre due anni, 
ovvero tre, se si tratta di un marchio collettivo, non toglie la novità del 
segno di cui si domandi la registrazione. 
In altre parole, non è lecito registrare nuovamente come marchio 
individuale o collettivo un certo segno già oggetto di una precedente 
registrazione, ormai scaduta, prima che siano trascorsi due anni dalla 
scadenza, qualora il marchio anteriore sia individuale, ovvero tre anni 
quando si tratti di una marchio collettivo. Evidentemente, a seguito 
della peculiare funzione di garanzia assolta dal marchio collettivo si è 
ritenuto necessario più tempo rispetto ad un marchio individuale, af-
finché una nuova registrazione dello stesso segno non ingeneri confu-
sione nel pubblico dei consumatori.   
      
4.4. Segue: la capacità distintiva; il marchio collettivo geo-
grafico 
 
Secondo l’art. 13, c. I, c.p.i. “non possono costituire oggetto di 
registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distin-
tivo […], in particolare […] quelli costituiti esclusivamente dalle de-
nominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive 
che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono ser-
vire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il va-
lore, la provenienza geografica […] del prodotto o del servizio”48. Fra 
gli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio collettivo va 
certamente annoverata, in coerenza con la disciplina ordinaria dei 
marchi individuali, la mancanza di capacità distintiva; tuttavia, la va-
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 Si veda anche l’art. 7, par. I, lett. c, r.m.c.  
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lutazione del tasso di descrittività del segno va calibrata in funzione 
della diversità funzionale del marchio collettivo rispetto a quello indi-
viduale. 
Il marchio collettivo, infatti, identifica una sottoclasse di prodotti 
individuata nell’ambito del genere merceologico più ampio cui essi 
appartengono, non tanto in ragione della sua origine imprenditoriale, 
quanto in ragione di una caratteristica qualitativa, la cui presenza è at-
testata dall’apposizione del segno49. Il fatto che il segno sia descrittivo 
della qualità verificata appare funzionalmente del tutto coerente, con-
seguentemente e, di conseguenza, è tollerato, anzi legittimato, un gra-
do di descrittività del segno più elevato di quello ammesso in via ge-
nerale.  
Questa conclusione, argomentata dai principi, trova un’esplicita 
conferma testuale in relazione ad una categoria assai importante di 
marchi collettivi, quelli di carattere geografico. Secondo il quarto 
comma dell’art. 11 c.p.i., infatti, “in deroga all’art. 13, comma I, un 
marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel com-
mercio possono servire per designare la provenienza geografica dei 
prodotti o servizi”.    
La regola che legittima l’appropriabilità come marchio collettivo 
di un segno dotato in qualche misura di carattere descrittivo, finanche 
di un toponimo, determina corollari anche su un piano diverso da 
quello che strettamente attiene agli impedimenti alla registrazione. Es-
sa, infatti, rende ancora più cruciale la questione relativa all’accesso al 
marchio collettivo
50
. È sufficiente che un operatore possegga la carat-
teristiche oggettive richieste dal regolamento e sia intenzionato ad at-
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 P. SPADA, Il marchio collettivo privato, cit., 481.  
50
 M. RICOLFI, op. cit., 758.  
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tenervisi per concludere che questi abbia un vero e proprio diritto ad 
essere ammesso all’uso del marchio? La domanda è pertinente, dal 
momento che l’operatore che si veda negare l’accesso all’uso di un 
particolare segno, registrato come marchio collettivo, descrittivo di ca-
ratteristiche rilevanti della sua produzione, rischia di trovarsi esposto 
ad un grave svantaggio concorrenziale
51
.  
Tenendo a mente l’istituto del marchio collettivo, così come si 
configura nella tradizione giuridica europeo-continentale
52
, della quale 
si è ampiamente scritto nei paragrafi precedenti, è logico concludere 
che, almeno in linea di principio, l’accesso al marchio non debba ne-
cessariamente essere aperto a tutte le imprese interessate a farne uso
53
. 
La possibilità di una restrizione di questo tipo appare coerente con 
l’assolvimento della funzione legislativamente assegnata al marchio 
collettivo nella sua configurazione tradizionale, in base alla quale esso 
individua i prodotti provenienti da quelle specifiche imprese legate al 
titolare del segno da un vincolo di partecipazione e non da qualsiasi 
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 Sul tema delle libere utilizzazioni del toponimo e del suo uso concorrente come indicazione ge-
ografica v. infra.  
52
 Quindi caratterizzato da un vincolo partecipativo fra utenti ed ente titolare del segno. Si veda 
par. 1.2.  
53
 M. RICOLFI, op. cit., 759, secondo il quale, anche qualora le imprese siano effettivamente in 
grado di fornire beni dotati delle caratteristiche richieste dal regolamento, la loro ammissione 
all’uso del marchio dipende pur sempre da un atto di autonomia privata, ad esempio 
“dall’ammissione ad un consorzio ai sensi dell’art. 2607 c.c., che, in coerenza con le caratteristiche 
di questo negozio associativo, può essere concessa, ma anche negata”.   
54
 L’argomento è già stato oggetto di ampia discussione in apertura. In senso conforme M. LI-
BERTINI, La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione, Riv. dir. 
ind., 2002, I, 470 ss., 504, secondo il quale, ai fini della concessione del marchio collettivo da par-
te dell’Ufficio, non risulta decisiva la verifica relativa al grado di apertura soggettiva che caratte-
rizza la forma di organizzazione (associativa, mutualistica, lucrativa) prescelta in sede di costitu-
zione dell’ente destinato ad essere titolare del marchio collettivo. Infatti, una volta che si ammetta 
che l’ingresso di nuovi utilizzatori può essere negato anche in presenza di forme organizzative 
tendenzialmente aperte (associazioni ed enti mutualistici), altrettanto ammissibile è il ricorso a 
forme organizzative tendenzialmente chiuse (società aventi scopo di lucro), dal momento che an-
che per queste ultime l’ingresso di nuovi soci potrebbe essere consentito dai vecchi.   
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Tuttavia, il carattere geografico del marchio collettivo fa sorgere 
l’esigenza di garantire l’accesso al marchio collettivo a tutte le impre-
se le cui produzioni siano dotate dei requisiti indicati nel regolamento. 
Non vi è infatti ragione perché una denominazione geografica venga 
riservata ad alcune imprese ad esclusione di altre, che pur risultano in-
sediate nello stesso territorio e possono offrire beni equivalenti, per il 
solo fatto che essa è stata registrata come marchio collettivo da un 




, la risposte fornite rispettivamente 
dal diritto comunitario e dal diritto nazionale a queste istanze di aper-
tura soggettiva potrebbero sembrare diverse. La disciplina del marchio 
comunitario, da una parte, prevede espressamente che il regolamento 
indichi anche le condizioni di partecipazione all’associazione titolare 
del marchio collettivo, spingendosi a statuire che “il regolamento 
d’uso di un marchio”, che designi la provenienza geografica dei beni 
che contraddistingue, “deve autorizzare le persone i cui prodotti o ser-
vizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare mem-
bri dell’associazione titolare del marchio”56.  Il diritto italiano, 
dall’altra, contempla una disciplina specializzata per il marchio collet-
tivo geografico con riferimento all’accesso delle imprese interessate 
all’organizzazione stessa. Infatti, nel valutare la domanda di registra-
zione presentata, l’Ufficio è tenuto a verificare se la registrazione pos-
sa dare luogo a “situazioni di ingiustificato privilegio” a favore di al-
cune imprese della zona e a scapito di altre
57
.  
                                                          
55
 A. VANZETTI, C. GALLI, La nuova legge marchi – Commento articolo per articolo della leg-
ge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. 480/92, Milano, 2001, 26. 
56
 Art. 67, par. II, r.m.c.  
57
 Art. 11, c. IV, c.p.i.  
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Comparando le due legislazioni richiamate, risulta evidente che il 
legislatore nazionale non si è spinto fino al punto di attribuire agli o-
peratori dotati dei necessari requisiti un vero e proprio diritto soggetti-
vo di accesso all’ente titolare del marchio; ciò che, invece, fa il diritto 
comunitario. Nondimeno, la dottrina ha sostenuto che il rispetto del 
precetto di cui al IV c. dell’art. 11, c.p.i., comporta che, in fase di regi-
strazione del marchio collettivo geografico, l’Ufficio debba estendere 
la propria verifica anche alle regole che presiedano all’ammissione 
delle imprese in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento e si 
assicuri che queste garantiscano l’accesso a tutti gli operatori del set-
tore che siano disposti a rispettare il regolamento
58
.    
Pur accogliendo queste soluzioni, tuttavia, emergono ancora dif-
ficoltà con riferimento all’accesso ad un marchio collettivo59. Le rego-
le previste dal legislatore italiano valgono, rispettivamente per la pri-
ma sub-fattispecie di marchio collettivo e per tutti i marchi collettivi 
geografici (appartengano essi alla prima o alla seconda sub-
fattispecie). Nulla, però, si è ancora detto con riguardo alla seconda 
sub-fattispecie di marchio collettivo, quella che, nell’ambito del “di-
spositivo giuridico ambivalente” dà spazio alla creazione di marchi di 
certificazione o garanzia. 
A questo riguardo, si ricorda che è proprio la modalità aperta di 
questi ultimi che, storicamente, li ha contrapposti alla modalità chiusa 
dei marchi collettivi come si erano venuti delineando nella tradizione 
                                                          
58
 M. LIBERTINI, Indicazioni geografiche e segni distintivi, in Riv. dir. comm., 1997, I, 1040. Il 
legislatore italiano assegna all’Ufficio un ulteriore compito in fase di esame della domanda: esso 
deve verificare che la registrazione del marchio collettivo geografico non possa “recare pregiudi-
zio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione” (art. 11, IV c., c.p.i.). Secondo M. LIBER-
TINI, op. cit., 1043, per talune tipologie di beni, “è sconsigliabile che gli operatori di ciascuna zo-
na agiscano in ordine sparso, quando a livello più elevato abbiano già potuto delinearsi interventi 
coordinati dalle associazioni di categoria, dei pubblici poteri o degli stessi operatori economici”.      
59
 M. RICOLFI, op. cit., 760.  
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europeo-continentale. Dal momento che la Novella del 1992 ha intro-
dotto una seconda sub-fattispecie di marchi collettivi, nella quale il ti-
tolare possiede poteri di normazione e controllo sulle caratteristiche 
dei beni destinati ad essere muniti del marchio, senza che esista un 
vincolo partecipativo degli utilizzatori con il soggetto titolare, v’è da 
domandarsi se, in questo specifico caso, non esista un diritto soggetti-
vo perfetto di qualunque operatore che soddisfi i requisiti posti dal re-
golamento ad avere i propri beni sottoposti al controllo e conseguen-
temente “certificati” come conformi grazie all’apposizione del mar-
chio formalmente collettivo (ma sostanzialmente di certificazione
60
) .  
Una risposta positiva sembrerebbe sorretta da buone ragioni di 
ordine sistematico
61
. In verità, finché l’autorizzazione all’uso del mar-
chio presuppone anche la partecipazione all’ente titolare, si compren-
de come la stessa prerogativa dell’autonomia privata che può condurre 
al diniego dell’ammissione all’ente possa, per necessaria implicazio-
ne, condurre altresì al diniego dell’uso del segno. Quando, però, 
l’accesso al segno, al contrario, non presupponga la partecipazione 
all’ente titolare, quella giustificazione viene meno. In questo caso il 
diniego dell’interesse all’accesso62 si rivela sia contrario alla “curvatu-
ra funzionale”63 propria di questa seconda sub-fattispecie di marchio 
collettivo - rivolto ad identificare e distinguere i beni muniti del segno 
in ragione delle loro caratteristiche e qualità ad esclusione della loro 
                                                          
60
 Fonda un diritto soggettivo all’accesso P. SPADA, Il marchio collettivo privato, cit., 485, rife-
rendosi, però, alla fase genetica delle verifiche affidate all’Ufficio in sede di registrazione, non al 
momento funzionale dei rimedi giurisdizionali dell’avente diritto escluso.  
61
 G. SENA, Op. cit., 253.  
62
 La posizione giuridica delle imprese in possesso dei requisiti indicati dai regolamenti, 
quand’anche non si consenta di qualificarla in termini di un diritto soggettivo perfetto di accesso 
all’ente e al segno (in aderenza a quanto stabilito dal r.m.c.), almeno dovrà essere ricondotta alla 
categoria dell’interesse.  
63
 M. RICOLFI, Op. cit., 762.  
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provenienza aziendale - sia anche indebitamente restrittivo del princi-
pio costituzionale di libertà concorrenziale.  
Si può quindi concludere che, nella disciplina dell’accesso è dato 
di riscontrare un’articolazione delle regole relative ai marchi collettivi 
che dipende dalla presenza o assenza della dimensione geografica e 
dalla loro riconducibilità o meno all’una o all’altra sub-fattispecie64. 
 
5. La tutela 
 
Occorre chiedersi se il fatto che i marchi collettivi svolgano una fun-
zione parzialmente diversa da quella dei marchi individuali determini 
l’ampiezza della loro tutela. 
Secondo la giurisprudenza, infatti, poiché i marchi collettivi si riferi-
scono “ad uno specifico prodotto e non all’attività produttiva di una 
determinata impresa”, la protezione ad essi accordata 
dall’ordinamento deve limitarsi “ai prodotti specificamente contraddi-
stinti”65 ad esclusione di quelli affini. In base a questa posizione è ne-
gato che, pur in presenza di segni identici o simili ad un marchio col-
lettivo, sussista il rischio che il pubblico possa attribuire beni non i-
dentici ma simili all’attività svolta sotto l’ombrello del marchio collet-
tivo, ciò che avverrebbe se il marchio anteriore fosse un marchio indi-
viduale. Soluzioni diverse propone la dottrina
66
, non solo e non tanto 
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 M. RICOLFI, Op. cit., 763 rileva che tale conclusione fornisce una risposta affermativa alla 
questione se esistano differenze fra la disciplina dell’una e dell’altra sub-fattispecie di marchi col-
lettivi previste nel nostro ordinamento a partire dalla Novella del 1992. Si precisa, tuttavia, che le 
scelte operate dal nostro legislatore sono embrionali. Altri ordinamenti sono andati molto oltre sot-
to questo profilo. Ad esempio, la legge spagnola, nel delineare la divaricazione fra marchi colletti-
vi e marchi di garanzia, accentua le differenze fra i due istituti anche a proposito del regolamento 
stabilendo, in particolare, che alla determinazione dei requisiti concorrano le amministrazioni di 
settore.    
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 Cass. 19 marzo 1991, n. 2942, in Giur. ann. dir. ind., n. 2596; recentemente Cass., 3 dicembre 
2010, n. 24620, in Mass. Foro it., 2010, 1061.  
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 RICOLFI, Op. cit., 766.  
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sulla base del richiamo operato dagli articoli 11, c. V, c.p.i. e 66, par. 
III, r.m.c. alla disciplina dettata per i marchi ordinari, bensì soprattutto 
in virtù del fatto che il titolare di un marchio collettivo non ha di rego-
la né l’interesse né, probabilmente, la facoltà di destinare il segno a 
produzioni diverse da quelle previste dal regolamento.  
Collocandosi nella prospettiva del consumatore, si può temere che 
questi incorra in un rischio di confusione, che può anche consistere in 
un’associazione, quando trovi un segno identico o simile anche su be-
ni non identici. A questo proposito si deve considerare che l’ambito 
della tutela pare destinato a variare in funzione della maggiore o mi-
nore notorietà del segno sul mercato; e che, soprattutto nella dimen-
sione europea, nella quale sono chiamati ad operare i marchi collettivi 
comunitari, difficilmente si può ipotizzare che tutti i consumatori ab-
biano ben presenti le limitazioni merceologiche contenute nel regola-
mento.  
In dottrina si ritiene, pertanto, che il parametro di valutazione ordina-
rio possa essere in qualche modo corretto, facendo ad esempio riferi-
mento non ai beni “simili”, come vuole il diritto comunitario, o “affi-
ni”, come prevede il diritto nazionale, bensì ai beni dello “stesso tipo”, 
criterio impiegato, come si vedrà, nel settore finitimo delle denomina-
zioni protette
67
. Tale parametro, infatti, potrebbe essere utilmente im-
piegato per accordare ai marchi collettivi una tutela di “estensione ca-
librata su direttrici qualitative”68, anziché merceologiche, consideran-
do illecito l’uso non autorizzato del segno anche per prodotti di classi 
diverse laddove sia verosimile un fenomeno di trasferimento della 
qualità del marchio collettivo al prodotto nuovo. Questa soluzione pa-
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 M. RICOLFI, op. cit., 763.  
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 M. RICOLFI, op. cit., ibidem.  
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re coerente con il dato per cui la disciplina dei marchi collettivi è oggi 
fondata anche sulla tutela della funzione di garanzia qualitativa da essi 
svolta sul mercato.  
A rigore, in dottrina ci si domanda se il richiamo operato dall’art. 11, 
c. V c.p.i. e 66, par. III, r.m.c. non si estenda anche oltre, fino ad ab-
bracciare la tutela della funzione attrattiva, che ha trovato emersione 
nella disciplina dei marchi individuali; profilo, quest’ultimo, escluso 
dalla giurisprudenza che ritiene non applicabile ai marchi collettivi la 
disciplina del marchio rinomato
69
.  
Il marchio geografico collettivo è poi caratterizzato da alcune partico-
larità ulteriori sotto il profilo della tutela o, più precisamente, degli usi 
leciti. La seconda parte del comma quarto dell’art. 11 c.p.i. sancisce 
che “l’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da no-
me geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel com-
mercio nel nome stesso, purché l’uso sia conforme ai principi della 
correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione 
di provenienza”70. Il nome geografico registrato come marchio collet-
tivo può essere può essere usato da imprese terze solo come indica-
zione di provenienza distinta e separata dal marchio da esse adottato, 
dunque in funzione non distintiva dell’origine imprenditoriale del be-
ne, ma descrittiva della sua provenienza geografica. A ben vedere, nel 
diritto comunitario, l’uso in funzione non distintiva ma descrittiva è 
solo una fra le possibili modalità di uso lecito del marchio altrui, es-
sendo ipotizzabili modalità distintive professionalmente corrette di 
impiego del segno che altri usi come marchio collettivo, come anche 
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 Trib. Bolzano, 30 agosto 2003, in Annali it. dir. autore, 2004, 778. 
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 Cfr. art. 66, par. II, pt. seconda, r.m.c.: “Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare 
a un terzo l’uso in commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l’uso sia conforme alle con-
suetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare, un siffatto marchio non può 
essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica”.   
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situazioni nelle quali, viceversa, l’uso sia descrittivo ma non leale71. 
Anche in questo, secondo la migliore dottrina, è da ritenersi che la 
norma nazionale debba essere interpretata alla luce del diritto comuni-
tario e, se del caso, disapplicata per la parte in cui contrasta con 
quest’ultimo, in modo tale da ammettere la liceità dell’impiego leale, 
per quanto non descrittivo, di segni che potrebbero interferire con 
l’altrui marchio collettivo anteriore72.               
 
II. L’ORIGINE GEOGRAFICA DEI PRODOTTI  
 
1. Introduzione  
 
Conclusa l’analisi dell’istituto del marchio collettivo e, in particolare, 
della fattispecie del marchio collettivo geografico, preme ora appro-
fondire la nozione di origine in riferimento a prodotti o merci. Con 
l’affermarsi del fenomeno socio-economico noto come “globalizza-
zione” e l’infittirsi in molti ordinamenti di discipline a tutela del con-
sumatore, la materia dell’origine geografica dei prodotti ha finito per 
assumere sempre maggiore rilevanza.  
Nel diritto della proprietà industriale il concetto di origine assume 
sfumature diverse a seconda delle regole che si prendono in esame. Da 
un lato, infatti, vi sono i segni distintivi tipici, in particolare i marchi, i 
quali, poiché dotati dei requisiti di novità e capacità distintiva, consen-
tono di distinguere i prodotti provenienti da un’impresa da quelli di al-
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 C. GALLI, Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti 
agro-alimentari, in Riv. dir. ind., 2004, 60 ss.  
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 Sui rapporti fra marchi collettivi e denominazioni d’origine o indicazioni geografiche si rinvia al 
Cap. II, par. 3.11.  
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tre imprese, tracciandone per così dire l’origine imprenditoriale73 (e 
quindi assicurandone la qualità), senza però identificare i luoghi geo-
grafici dai quali provengono o nei quali sono stati ottenuti; dall’altro, 
l’ordinamento conosce peculiari fattispecie di proprietà industriale, fra 
le cui funzioni giuridicamente tutelate vi è certamente quella di indica-
re il luogo d’origine del prodotto, sia esso un paese, una regione o una 
località.  
Alcuni di questi segni esprimono un’origine geografica “qualificata”, 
ossia contraddistinguono prodotti dotati di speciali caratteristiche - o 
anche solo di una particolare reputazione -  derivanti dal territorio 
d’origine, in quanto intrinsecamente idoneo a conferire ai prodotti 
stessi qualità difficilmente riproducibili in altre aree geografiche (si 
pensi alle produzioni vinicole o casearie) ovvero, se anche ripetibili 
altrove, comunque rilevanti ai fini della tutela, poiché legate a deter-
minati know-how, tradizioni, competenze, radicatisi nel territorio. È il 
caso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, 
che trovano oggi disciplina all’interno del c.p.i., precisamente negli 
artt. 29 e 30, godendo così di una tutela tipica più ampia, non limitata 
agli atti di concorrenza sleale.  
Altre fattispecie, invece, di difficile collocazione sistematica, non pre-
suppongono un rapporto qualificato fra segno, qualità/reputazione del 
prodotto e ambiente d’origine; si tratta di indicazioni che non comuni-
cano al pubblico un messaggio riguardante la qualità del prodotto, ma, 
semplicemente, permettono una corretta e trasparente informazione 
del consumatore circa l’origine geografica dello stesso, indicando il 
luogo (nella maggior parte dei casi un paese, talvolta un continente) 
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 Per una chiara ricostruzione delle fattispecie in esame cfr. Cass. 14 aprile 2005 n. 13712 in Riv. 
dir. ind., 2007, I, 46 e ss. 
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nel quale è stato completamente realizzato o è avvenuta la sua ultima, 
sostanziale trasformazione
74
. Tali indicazioni, quasi sempre riportate 
sulle confezioni, sulle etichette delle merci o direttamente su parti di 
esse, si presentano in forma di brevi periodi, spesso espressi in lingua 
inglese (“Made in Italy” o “Product of Italy”, “Made in China” o 
“Made in P.R.C.”, “Assembled in China”, “Made in Morocco”, “Ma-
de in Europe” etc.), contenenti il nome geografico proprio del luogo 
dal quale il prodotto in questione ha origine. 
Nonostante il legislatore italiano si riferisca a quest’ultima fattispecie 
usando una terminologia piuttosto varia
75
, la dottrina maggioritaria
76
 
ha preferito inquadrarla nei termini di “marchio d’origine”, con ciò 
non volendo tentare assurde assimilazioni all’istituto del marchio (in-
dividuale o collettivo), ma, piuttosto, rinviare direttamente alle regole 
internazionali vigenti in materia, in particolare all’art. IX del GATT 
1947 (poi divenuto GATT 1994, a seguito della conclusione 
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  Come si vedrà infra, la materia dell’origine delle merci è al centro della disciplina doganale 
comunitaria, contenuta, oggi, nel reg. CE 450/2008, che ha sostituito e aggiornato il reg. CE 
2913/92, istitutivo del Codice Doganale Comunitario. In particolare l’art. 36 (ex art. 24) del sud-
detto Codice regola l’acquisizione dell’origine in materia di origine non preferenziale: “le merci 
interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o ter-
ritorio. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considera-
te originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima sostanziale trasformazione”. Si ri-
cordi fin da ora che l’apposizione di una determinata indicazione d’origine geografica non assume 
rilevanza giuridica ai fini della determinazione dell’origine doganale, tuttavia vi è una spiccata 
tendenza a ricorrere alle regole di origine doganale non preferenziale per valutare la legittimità 
dell’indicazione stessa. In dottrina v. F. DI GIANNI, Il lungo viaggio alla ricerca dell’origine: 
norme e giurisprudenza relative al “Made in”, in Riv. dir. ind., 2007, I, 26.    
75
 V. FRANCESCHELLI, “Made in Italy, much ado about nothing” in Studi in memoria di Paola 
A. E. Frassi, Milano, 2010, 345 rileva: “il termine “Made in Italy” è inserito in vari contesti nor-
mativi e definitori, non sempre esattamente definiti […]. La stampa quotidiana parla semplicemen-
te di “marchio”. La legge 24 dicembre 2003, n. 350 si riferisce a una “stampigliatura”, a marchi (di 
aziende italiane), a “indicazioni” e a “indicazioni di provenienza”, a “falsa indicazione sull’origine 
o sulla provenienza” e, espressamente, alla stampigliatura “Made in Italy”. Il decreto-legge 25 set-
tembre 2009, n. 135 si riferisce a “indicazione di vendita” o di “marchio” […]. Addirittura la legge 
24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) prevedeva l’istituzione di un “apposito mar-
chio” a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano. E lo stesso Dipartimento 
Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio alimenta l’equivoco quando, in una pub-
blicazione dedicata alle nuove norme sul “Made in Italy”, parla di marchio “Italia” che ha alimen-
tato il mito e la suggestione del nostro Paese in tutto il mondo.”.       
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 Fra gli altri F. DI GIANNI, op. cit., 24.  
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dell’Uruguay round77), che così qualifica i segni di origine geografica 
apposti sui prodotti, importati o meno. Questa scelta interpretativa, pe-
rò, non è condivisa da altri autori
78, che, accertando l’impossibilità di 
ricondurre la fattispecie in esame a quelle tipiche di proprietà indu-
striale, normate dal codice o da leggi speciali, ne sostengono l’ assolu-
ta autonomia
79
. Pertanto, l’utilizzo dell’espressione “marchio 
d’origine”, pur mutuata dal diritto internazionale, pur scevra del suo 
significato tecnico-giuridico, rischia di condurre l’interprete o 
l’operatore nazionale a grossolani fraintendimenti. Peraltro, come già 
accennato, dal momento che la derivazione geografica del prodotto 
non risulta caratterizzata dalla presenza di “fattori umani, naturali e di 
tradizione”80 tipici dell’ambiente d’origine, qualsiasi identificazione 
con le sopra citate denominazioni d’origine e indicazioni geografiche 
è resa impossibile.  
Da ciò conseguono l’inutilità di compiere acrobatiche prove di esegesi 
al fine di ricondurre a sistema la peculiare fattispecie di cui trattasi e la 
necessità di concentrarsi sulla sua ratio, ovvero la tutela del consuma-
tore in senso lato. Si vedrà, infatti, come il d. lgs. 6 settembre 2005, n. 
206
81, istitutivo del “Codice del Consumo”, mirando a favorire 
l’informazione del consumatore, a tutelarlo nella fase di raccolta delle 
informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle 
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 Il General Agreement on Tariffs and Trade è un accordo internazionale, firmato a Ginevra il 30 
ottobre 1947, per stabilire le basi di un sistema multilaterale di relazioni commerciali  allo scopo di 
favorire la liberalizzazione del commercio mondiale.      
78
 Per tutti V. FRANCESCHELLI, op. cit., 357.  
79
 V. infra.   
80
 V. art. 29 c.p.i.   
81
 Il Codice del Consumo è stato emanato a norma dell’ art. 7 l. 29 luglio 2003, n. 229 e riunisce in 
un unico testo le disposizioni di ventuno provvedimenti (quattro leggi, due d.P.R., quattordici d. 
lgs. e un regolamento d’attuazione). Il provvedimento è finalizzato a riordinare e semplificare la 
normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento con i principi e gli indirizzi affermati in 
sede comunitaria.  
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forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto, offra 
all’interprete svariati elementi chiarificatori.  
Tuttavia, è opportuno aggiungere che la protezione del consumatore 
attraverso la repressione delle false o ingannevoli indicazioni di pro-
venienza, affermata sia a livello internazionale
82
 sia comunitario sia 
nazionale, si colloca comunque in un contesto normativo che garanti-
sce il libero svolgimento del commercio internazionale e la progressi-
va riduzione delle tariffe doganali all’importazione. Infatti, lo stesso 
art. IX, II par. GATT sottolinea che “nell’adottare e applicare le leggi 
e i regolamenti relativi ai marchi d’origine, si dovrebbero ridurre al 
minimo le difficoltà e gli inconvenienti che tali misure potrebbero 
comportare al commercio e alla produzione dei paesi esportatori”83. 
Risulta evidente, dunque, che discipline più severe in materia di origi-
ne delle merci non possono per nessuna ragione interferire con la cre-
azione di un mercato globale, aperto, libero e flessibile. Inoltre, per 
quanto riguarda l’Europa, i poteri degli Stati in materia di apertura e 
chiusura dei mercati, prima assoluti, sono delimitati dal Trattato di Li-
sbona. Il mercato dell’Europa è, infatti, unico e sono vietate, ai sensi 
degli articoli 28, 29 e 30 del Trattato, le restrizioni quantitative 
all’importazione nonché qualsiasi “misura di effetto equivalente”84.  Si 
capisce, allora, che la tutela del consumatore in relazione all’origine 
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 Si veda anche l’art. 1, par. I Arrangement de Madrid, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958: 
“Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno 
dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o 
indirettamente indicato come paese o come luogo d’origine sarà sequestrato all’importazione in 
ciascuno dei detti paesi.”.   
83
 Si legga, inoltre, il par. VI art. IX GATT 1994: “per quanto riguarda l’apposizione dei marchi 
sui prodotti importati, le leggi e i regolamenti delle parti contraenti saranno tali da consentirne 
l’osservanza senza provocare gravi danni ai prodotti, senza ridurre sostanzialmente il loro valore, 
né accrescere indebitamente il loro prezzo di costo”.  
84
 Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, modifica i due documenti fondamen-
tali dell’Unione Europea: il Trattato sull’Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità 
Europea, quest’ultimo rinominato “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”.  
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geografica dei prodotti debba contenersi entro limiti determinati, trac-
ciati da fondamentali principi di politica economica contenuti in nor-
mative sovranazionali, cui il nostro paese è vincolato. In dottrina
85
 si 
osserva che l’idea di collegare - nell’era della globalizzazione - un 
prodotto (o un servizio) ad un “segno” che assicuri una produzione in-
tegralmente nazionale è compito arduo. La delocalizzazione della pro-
duzione, con conseguente sostanziale trasformazione di molti produt-
tori in importatori, la produzione per conto di terzi e l’apertura totale 
dei mercati hanno reso complesso e difficile, se non probabilmente 
impossibile, collegare in concreto un prodotto industriale ad una spe-
cifica nazione o nazionalità.  
 
2. Denominazioni d’origine e indicazioni geografiche: definizio-
ni a confronto   
  
Come anticipato, il diritto italiano oggi tutela direttamente le indica-
zioni geografiche che esprimono un’origine in vario modo qualificata. 
Il testo del già menzionato art. 29 c.p.i. non potrebbe essere più chia-
ro: “Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni 
d’origine che identificano un paese, una regione, una località, quando 
siano adottate per designare un prodotto, le cui qualità, reputazione o 
caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente 
all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, 
umani e di tradizione”86. Tuttavia, nella sua chiarezza la norma non 
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 Ancora V. FRANCESCHELLI, op. cit., 341.  
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 La norma discende direttamente dall’art. 31, I c., d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 (il quale già pre-
vedeva, tra l’altro, che “per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una 
regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui 
qualità, reputazione, caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente 
geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione”) e da cui il citato art. 
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specifica né quali siano le differenze esistenti fra le due fattispecie 
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine, né quali 
siano i requisiti fondanti e specifici dell’una e dell’altra tipologia di 
segno. E per comprendere quali siano le differenze fra i segni in esa-
me, non si può prescindere da un’attenta analisi delle fonti internazio-
nali e comunitarie di riferimento. 
L’art. 10 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà 
industriale del 1883, ratificata dall’Italia con l. 28 aprile 1976, n. 424, 
attualmente in vigore nel testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, 
individua genericamente “indicazioni” che possono essere false con 
riferimento all’identità del produttore, fabbricante, commerciante, 
senza, però, specificare alcun requisito fondante la sussistenza o meno 
dell’indicazione di provenienza del prodotto né distinguere in alcun 
modo tra diverse tipologie di indicazioni. Dal canto suo l’Arrengement 
di Lisbona del 31 ottobre 1958 ha fornito per la prima volta, a livello 
internazionale, una definizione delle sole denominazioni d’origine 
stabilendo, in particolare, nell’art. 2, che, con tale espressione, si in-
tende “la denominazione geografica di un paese, di una regione o di 
una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario, di 
cui le qualità o i caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente 
all’ambiente geografico, comprendente i fattori naturali e i fattori u-
mani”.  
Gli accordi TRIPs, invece, definiscono (anche in questo caso, per la 
prima volta, a livello internazionale) il concetto di indicazione geogra-
fica, statuendo, nell’art. 22, che “le indicazioni geografiche sono […] 
indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio 
                                                                                                                                                               
29 c.p.i. si distingue unicamente per la menzione, oltre che delle “indicazioni geografiche”, anche 
delle “denominazioni d’origine”: sul punto v. A. VANZETTI, G. DI CATALDO, Manuale di di-
ritto industriale, Milano, 2009, 349.   
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di un Membro, di una regione, di una località di detto territorio, nel 
quale una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche del 
prodotto sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica”.   
Invero, a distinguere in modo più netto e chiaro le due fattispecie delle 
denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche è stato il dirit-
to comunitario. Infatti, l’art. 2 Reg. CE 510/0687, pur affermando che 
entrambe consistono nel “nome di una regione, di un luogo determina-
to o, in casi eccezionali, di un paese”, precisa che le denominazioni 
d’origine designano necessariamente un prodotto (nel caso di specie 
agroalimentare) le cui qualità o caratteristiche sono dovute essenzial-
mente o esclusivamente all’ambiente geografico d’origine - compren-
sivo dei fattori naturali e umani - e le cui produzione, trasformazione 
ed elaborazione avvengono, tutte, nella zona geografica delimitata; 
mentre le indicazioni geografiche contraddistinguono prodotti di cui 
anche la sola reputazione, in eventuale assenza di qualità intrinseche o 
caratteristiche peculiari, risulta attribuibile all’origine geografica e di 
cui anche solo parte del processo produttivo (trasformazione e/o ela-
borazione) può avvenire nella zona geografica delimitata.  
Tali disposizioni evidentemente compendiano la definizione di deno-
minazione d’origine data dall’Arrangement di Lisbona e quella di in-
dicazione geografica fornita dagli accordi TRIPs. Il principale fattore 
differenziale esistente fra le due fattispecie risiede nel diverso (nel 
senso di più o meno stretto) legame (così detto “milieu geographi-
que”) che deve sussistere fra il prodotto, il territorio da cui esso pro-
viene e il nome di cui si fregia. 
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 Si precisa che l’ambito di applicazione di tale disciplina è limitato ai soli prodotti agroalimenta-
ri, fatta eccezione di quelli vitivinicoli. V. infra.  
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Volendo delineare una definizione unitaria di denominazioni d’origine 
e indicazioni geografiche, si potrebbe forse affermare che nelle prime 
le caratteristiche e le qualità del prodotto che si fregia di un tale segno 
dovranno essere legate, in via esclusiva o quasi, ai fattori naturali ed 
umani tipici della zona geografica di cui portano il nome; nelle secon-
de, invece, le caratteristiche e le qualità del prodotto potranno avere 
un legame col territorio di provenienza in certo qual modo più debole, 
poiché le stesse qualità potranno essere non esclusivamente dipendenti 
dal prodotto e poiché rileva anche il più semplice legame tra territorio 
di provenienza e reputazione del prodotto. Pertanto tale reputazione 
potrà essere svincolata dalla presenza di obiettive caratteristiche quali-
tative legate al territorio, in quanto non determinata da fattori naturali 
ed umani, bensì derivante da “convinzioni” innate nei consumatori o, 
piuttosto, generate da abili ed efficaci politiche di marketing, al punto 
che il prodotto recante l’indicazione potrebbe essere in concreto per-
fettamente identico, nelle sue caratteristiche, a quelli provenienti da 
altre zone geografiche eppure godere presso i consumatori di una mi-
gliore reputazione.  
 
2.1.  La disciplina degli articoli 29 e 30 c.p.i.: ambito di appli-
cazione 
 
Tornando alla disciplina nazionale dei cui agli articoli 29 e 30 c.p.i., 
diviene opportuno individuare il suo ambito di applicazione.  
Sin dall’entrata in vigore del c.p.i., la dottrina88 si è più volte interro-
gata sulla reale portata di tali disposizioni, soprattutto domandandosi 
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 D. SARTI, Le indicazioni d’origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte in-
terpretative, in Studi in memoria di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, 619 ss.; C. GALLI, Globa-
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se la loro applicazione debba essere limitata al settore agroalimentare 
(e della produzione vitinvinicola), analogamente a quanto avviene a 
livello comunitario, oppure possa essere estesa a qualunque tipologia 
produttiva che ha nell’origine geografica un plus qualitativo o reputa-




, l’opzione più corretta pare essere la seconda, 
ovvero l’applicabilità a qualsiasi tipologia produttiva; e ciò in base a 
due ordini di ragioni. Da un lato, infatti, non può escludersi a priori 
che esistano prodotti, diversi da quelli agroalimentari, la cui apprezza-
ta qualità e/o rinomata reputazione derivi da fattori umani e/o di tradi-
zione, dall’altro, tale pretesa limitazione risulta del tutto assente sia a 
livello di Convenzione di Parigi (in cui si parla genericamente di indi-
cazioni false relative alla provenienza geografica del prodotto, senza 
distinguere fra prodotti agro-alimentari e prodotti di altra natura) che 
di accordi TRIPs ai quali la disciplina interna del nostro paese è tenuta 
a conformarsi. Inoltre, quale che sia il percorso argomentativo dei di-
versi autori, l’indagine sembra convergere sempre sullo stesso punto, 
ossia l’interpretazione più o meno estensiva della nozione di milieu 
geographique.  Infatti, laddove si pretenda, in evidente contrasto col 
dettato legislativo, che la caratteristica qualitativamente rilevante del 
prodotto dipenda solo da fattori ambientali, la tutela delle denomina-
zioni d’origine e delle indicazioni geografiche è immaginabile soltanto 
                                                                                                                                                               
lizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari, in 
Riv. dir. ind., 2004, I, 60 ss.; L. SORDELLI, Indicazioni geografiche e denominazioni d’origine 
nel diritto comunitario, in Il dir. ind., 1994, 837 ss.; M. RICOLFI, Marchi di garanzia o certifica-
zione. Denominazioni d’origine e indicazioni di provenienza, in Diritto industriale, proprietà in-
tellettuale e concorrenza, Torino, 2012, 172; A. KUR, Nothing but a GI thing: Geographical Indi-
cations under EU Law, in Fordham Intell. Prop. Media and Entertainment L.J., 2007, 998 ss; M. 
LIBERTINI, Indicazioni geografiche e segni distintivi, in Riv. dir. comm., 1997, I, 1034 ss.   
89
 Vedi nota 82.  
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nel settore agroalimentare, non essendo concepibile che le caratteristi-
che di altre tipologie di prodotti siano parimenti condizionate da fatto-
ri naturali o climatici. Diversamente, qualora il milieu sia inteso in 
senso meno rigoroso come presenza di una tradizione produttiva tipica 
di un determinato luogo, ancorché non dipendente dalla presenza di 
particolari fattori ambientali e climatici, esso dà accesso alla tutela di 
denominazioni o indicazioni relative anche a prodotti diversi dagli a-
gro-alimentari, realizzati secondo metodi tradizionali della zona
90
. Va 
da sé, però, che metodi produttivi tradizionali, slegati da condizioni 
ambientali tipiche di un determinato luogo sono replicabili altrove, la-
sciando così perplessi gli interpreti sulla facoltà di utilizzo della de-
nominazione o indicazione anche per prodotti ottenuti in differenti a-
ree geografiche nel rispetto delle tradizioni tipiche del territorio 
d’origine91. In ogni caso, l’utilizzabilità di tali segni anche in relazione 
a settori merceologici diversi da quello prettamente agroalimentare 
appare confermata dal fatto che, come si vedrà, la giurisprudenza co-
munitaria ha espressamente ammesso la tutelabilità delle così dette in-
dicazioni geografiche semplici, opportunità, questa, che presuppone 
certamente la proteggibilità nazionale di indicazioni relative a prodotti 
diversi dagli agroalimentari, per i quali una registrazione comunitaria 
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 D. SARTI, op. cit., 621.  
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 Tale problematica si avvicina molto a quella relativa alla liceità dell’uso 
dell’indicazione/stampigliatura << Made in Italy >>, di cui infra.  Si ricordi che, con riferimento ai 
prodotti agroalimentari, l’art. 2 Reg. CE 510/06 stabilisce che i prodotti contrassegnati da una de-
nominazione d’origine sono necessariamente e interamente ottenuti nella zona geografica delimita-
ta.   
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2.2.  Segue: requisiti di accesso alla tutela  
 
Per quanto attiene ai requisiti di accesso alla tutela, occorre in primo 
luogo appurare se il segno che si ritenga costituisca una denominazio-
ne d’origine o un’indicazione geografica sia idoneo a identificare “un 
Paese, una regione, una località”. In questo senso, anche nel silenzio 
della norma (che, infatti, non chiarisce a quali condizioni il segno 
debba essere considerato idoneo a identificare un luogo geografico), 
sembra possibile sostenere che il segno possa essere costituito alterna-
tivamente da un vero e proprio toponimo o comunque da 
un’espressione avente comunemente valenza geografica, ovvero da 
un’espressione che, pur non dotata di chiara e diretta valenza geogra-
fica, risulti comunque idonea ad individuare uno specifico luogo geo-
grafico, in quanto, ad esempio, ad esso riferibile e riferita.  
Tale duplice e alternativa idoneità risulta chiaramente evincibile dalla 
ratio dell’art. 29 c.p.i., che contiene la tutela generale di tutti i segni 
idonei a comunicare al pubblico una specifica provenienza geografica 
qualificata agli occhi del pubblico stesso. Questa disposizione, infatti, 
non consente di operare distinzioni al riguardo e, inoltre, la sua stessa 
formulazione, da una parte, parla genericamente di indicazioni e de-
nominazioni (non quindi di toponimi) e dall’altra di segni idonei ad 
“identificare”, con tale espressione riferendosi anche a segni non geo-
grafici in senso stretto, purché comunque utilizzati e, soprattutto, per-
cepiti per designare un prodotto le cui qualità, reputazione o caratteri-
stiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente ge-
ografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradi-
zione ove questi siano in concreto percepiti dal pubblico come riferibi-
li alla zona geografica di provenienza del prodotto. Ciò che sembra 
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consentire di ricomprendere anche nella disciplina nazionale tutte le 
espressioni concretamente idonee a comunicare una determinata pro-
venienza geografica.  
Del resto occorre evidenziare che l’interpretazione proposta trova ri-
scontro nella disciplina comunitaria relativa ai prodotti tipici del setto-
re agroalimentare e, in particolare, nell’art. 2, II c., Reg. CE n. 510/06, 
che stabilisce espressamente che “sono altresì considerate come de-
nominazioni d’origine o indicazioni geografiche le denominazioni tra-
dizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o 
alimentare e che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1”92. In so-
stanza, si può sostenere che si avrà una denominazione geografica o 
un’indicazione d’origine ogni qual volta ci si trovi di fronte ad un se-
gno costituito da una qualunque espressione (ad esempio, parole del 
dialetto locale storicamente utilizzate per individuare uno specifico 
prodotto tipico), tradizionalmente usata e percepita come idonea ad 
indicare un prodotto tipico di una particolare zona geografica
93
. Ciò 
appare più conforme a quella che è la realtà del mercato in cui spesso 
anche nomi non geografici, ma comunque appartenenti alle tradizioni 
locali, vengono concretamente adottati per designare un prodotto che 
ne è originario e le cui qualità o notorietà siano dovute esclusivamente 
o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine (e ciò anche 
nell’ipotesi in cui tali espressioni non siano utilizzate in combinazione 
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 Tuttavia è necessario precisare che una recente pronuncia giurisprudenziale sembra aver ritenuto 
che il segno azionato non possa essere tutelato ove lo stesso non rappresenti il nome di una località 
geografica. In particolare Trib. Firenze, 16 ottobre 2009, in Giur. ann. dir. ind. 2009, n. 5461 ha 
affermato che “il difetto del presupposto stesso della protezione delle denominazioni d’origine” 
deriva anche dal fatto che “né << Budweis>>, né <<Budweiser>> né <<Bud>> rappresentano 
il nome di una località geografica, essendo il primo la traduzione tedesca della località ceca ove 
la birra viene prodotta, il secondo l’oggettivazione del primo, e il terzo la relativa abbreviazione”. 
Vale la pena sottolineare che i termini presi in considerazione dalla citata sentenza erano espres-
sioni appartenenti ad una lingua diversa da quella parlata nel luogo di origine del prodotto per cui 
si invocava tutela.      
93
 C. GALLI, op. cit., 73.  
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Il secondo requisito di validità prevede che i segni in questione siano 
“adottati per designare”, il che sembrerebbe indicare la necessità che il 
segno venga concretamente (ossia proprio nelle modalità invocate) e 
attualmente utilizzato (ossia con un uso iniziato anteriormente 
all’invocata tutela e protrattosi in maniera costante sino al momento 
dell’invocata tutela). Ciò potrebbe apparire logico posto che segni uti-
lizzati in passato e successivamente abbandonati, o comunque il cui 
uso è sì continuato, ma in modalità estremamente diverse nel tempo, 
potrebbero non essere (o anche solo non esserlo più) idonei a comuni-
care al consumatore l’origine qualificata di un prodotto: tale apparente 
“regola” non deve essere applicata rigidamente ma, come spesso capi-
ta, valutando caso per caso le singole fattispecie, dal momento che la 
linea guida della materia in esame deve essere sempre la percezione 
del pubblico, il quale potrebbe essere di fatto in grado di associare un 
segno non più utilizzato o anche solo un segno utilizzato in maniera 
differente ad uno specifico prodotto dotato di un’origine geografica 
qualificata (fermo restando, ovviamente, il divieto di inganno del pub-
blico sul quale torneremo più diffusamente in seguito).  
Il prodotto dovrà, poi, essere originario della zona geografica a cui si 
riferisce il segno. La definizione di questo ulteriore requisito risulta 
problematica per due distinti profili: da una parte, in quanto, a stretto 
rigore letterale, non sembrerebbe esservi spazio per prodotti prove-
nienti da zone geografiche limitrofe a quella cui si riferisce espressa-
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 C. GALLI, op. cit., 74. 
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mente e tra loro del tutto corrispondenti
95, dall’altra, in quanto la gene-
ricità dell’espressione “originario” è tale da non consentire di com-
prendere se tale debba essere il prodotto finito o se, viceversa, qualun-
que fase produttiva (dalla produzione della materia prima, passando 
per le eventuali lavorazioni fino ad arrivare al prodotto finito) debba 
essere svolta nella zona geografica d’interesse.  
In realtà l’espressione “originario” dovrà essere interpretata in senso 
più elastico, se non altro per il fatto che a livello comunitario (ancora 
art. 2 Reg. CE 510/06) le così dette I.G.P.
96
 possono avere espressa-
mente ad oggetto
97
 un nome geografico che sia idoneo ad individuare 
il prodotto designato come “originario” della zona delimitata, preci-
sando che in tale zona potranno avvenire la produzione e/o la trasfor-
mazione e/o l’elaborazione, ciò che lascia intendere chiaramente che 
l’effettivo legame tra prodotto e territorio in questa specifica tipologia 
di segno può essere meno pregnante. Infatti la stessa formulazione 
della norma è diretta a lasciare ai produttori la facoltà sia di utilizzare 
materie prime provenienti da altre zone geografiche, qui trasformate, 
poi parzialmente lavorate nel territorio delimitato, sia di contrassegna-
re produzioni realizzate su territori più o meno adiacenti alla zona ge-
ografica specificamente individuata dal segno in questione. Tale facol-
tà dovrà essere riconosciuta anche ai segni di cui all’art. 29 c.p.i. non 
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 Ciò che, nella realtà dei fatti, è essenzialmente la norma dal momento che le denominazioni 
d’origine e le indicazioni geografiche sono utilizzate con riferimento a produzioni dislocate su ter-
ritori spesso più ampi di quelli specificamente individuati dal segno.   
96
 V. infra. Si tratta delle “Indicazioni Geografiche Protette” che dovranno necessariamente riceve-
re protezione anche ai sensi degli artt. 29 e 30 c.p.i.  
97
 A differenza delle così dette D.O.P. (Denominazioni d’Origine Protetta), le quali dovranno esse-
re composte dal “nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese” 
che serve ad individuare il prodotto “originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale 
paese” specificando che nella zona delimitata dovranno avere luogo sia la produzione sia la tra-
sformazione sia l’elaborazione. V. infra.   
51 
 
fosse altro per evitare una disciplina contrastante con quella comunita-
ria.    
 
2.3.  Segue… 
 
E’ stabilito, poi, quale requisito di accesso alla tutela prevista dall’art. 
30 c.p.i., che il segno consistente in una denominazione d’origine o in 
un’indicazione geografica debba contraddistinguere prodotti che pos-
siedono qualità e caratteristiche, o, più semplicemente, una reputazio-
ne, derivanti (esclusivamente o essenzialmente) dall’ambiente geogra-
fico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione. 
Definire con precisione i limiti del concetto di qualità, soprattutto in 
assenza di specifici precedenti giurisprudenziali che si siano occupati 
della questione, è arduo. Evidentemente le alternative sono due: o il 
termine “qualità” è stato utilizzato come sinonimo del successivo “ca-
ratteristiche”, pertanto senza alcuna connotazione valutativa, oppure il 
primo assume un significato diverso rispetto al secondo, significato 
suscettibile di fondare un giudizio di valore del prodotto. Risultando 
senza dubbio difficile credere che il legislatore abbia optato per 
un’inutile ripetizione, sembra preferibile che la nozione di qualità non 
si limiti a designare le caratteristiche intrinseche, fisiologiche di un 
prodotto bensì implichi l’esistenza di elementi che positivamente lo 
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 Cass. 28 novembre 1996, n. 10587, in Giur. ann. dir. ind., 1997, n. 3565 ha affermato: “[…] la 
denominazione d’origine è strumento che identifica la provenienza di un prodotto (chiunque lo 
immetta sul mercato) da un luogo preciso e la ragione della protezione è nel fatto che il prodotto 
trae da tale origine un particolare carattere, oggettivamente ravvisato nel complessivo ambiente 
naturale, umano, di produzione”. Nello stesso senso M. RICOLFI, Marchi di garanzia o certifica-
zione. Denominazioni d’origine e indicazioni di provenienza, op. cit., 170.  
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Tuttavia questa scelta interpretativa apre uno scenario di obiettiva in-
certezza. Infatti, se con specifico riferimento ai prodotti agro-
alimentari pare possibile ampliare il concetto di qualità sino al suo si-
gnificato valutativo, il medesimo ampliamento si mostra più vago e 
indefinito (e quindi rischioso) rispetto ai prodotti di altri settori
99
. E vi 
è di più. Non è chiaro se la “qualità” di cui all’art. 29 c.p.i. debba esse-
re effettiva e concreta oppure anche solo percepita e teorica, ossia se il 
giudizio di valore in cui consiste il riconoscimento di determinate qua-
lità del prodotto (legate alla sua origine geografica) riposi su presup-
posti scientificamente fondati ovvero sulla sola percezione dei consu-
matori, sia essa attendibile o meno. Entrambe tali tesi comportano 
conseguenze problematiche sul piano ermeneutico. Infatti, da un lato, 
l’adozione di uno standard valutativo dovrebbe far necessariamente 
riferimento a conoscenze specifiche del settore che vanno ben oltre le 
capacità del consumatore medio di comprendere gli elementi caratte-
rizzanti le qualità del prodotto, dall’altro, avvalersi unicamente della 
percezione dello stesso consumatore risulta poco condivisibile, in 
quanto che, in tal modo, la nozione di qualità finirebbe per sovrappor-
si a quella di reputazione e, per di più, potrebbe indurre il consumatore 
a percepire l’elemento qualitativo come presente in maniera identica 
anche in altri prodotti provenienti da zone non qualificate.  
Per cercare di superare questo delineato profilo di incertezza, una par-
te della dottrina
100
 ha giustamente evidenziato come sembri più corret-
to ricostruire il messaggio qualitativo connesso a questa tipologia di 
segni come indipendente dall’effettiva percezione del consumatore, 
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 La qualità di un prodotto meccanico o artigianale, ad esempio, può corrispondere alla sua preci-
sione costruttiva, alla sua solidità strutturale, alla sua portata innovativa etc. Occorre, pertanto, in-
dividuare uno standard di giudizio univoco per misurare tali valori.   
100
 D. SARTI, Segni e garanzie di qualità, in Le indicazioni di qualità degli alimenti, a cura di U-
bertazzi-Espada, Milano, 2009, 125.  
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suggerendo che esso debba essere interpretato come obiettivo stan-
dard qualitativo (inteso come omogeneità di caratteristiche nei prodot-
ti provenienti da un certo luogo) piuttosto che come qualità percepibi-
le da parte del consumatore medio, il quale spesso non possiede in 
concreto le competenze per riconoscere le caratteristiche del prodotto. 
Ulteriore presupposto di accesso alla tutela delle indicazioni geografi-
che cui sono dedicate le disposizioni della sezione II del capo II c.p.i. 
è la sussistenza del già richiamato “milieu geographique”, ossia il 
rapporto di derivazione che corre fra le qualità, reputazione, caratteri-
stiche del prodotto e la sua origine geografica. Il testo dell’art. 29 
c.p.i., che in buona parte riproduce la formulazione dell’art. 31 
dell’abrogato d. lgs. 108/1996, attuativo, a suo tempo, dei noti Accor-
di TRIPs, estende la tutela ai prodotti le cui qualità etc. derivino anche 
solo “essenzialmente” dall’ambiente geografico d’origine, divergendo, 
così, dal disposto dell’art. 2 Arrangement di Lisbona che, come ab-
biamo visto, riferendosi alle denominazioni d’origine, ne subordina la 
registrazione e la protezione alla presenza di un “milieu” da intendersi 
come collegamento fra le caratteristiche obiettive del prodotto e 
l’ambiente geografico dal quale proviene.  
Sulla natura di rapporto esclusivo non sembrano esservi né in giuri-
sprudenza né in dottrina particolari problemi
101
: qualità e reputazione 
non potranno dipendere da fattori diversi da quelli propri del territorio 
d’origine. Pertanto il prodotto dovrà essere considerato di qualità o 
godere di una buona reputazione solo in quanto avente una determina-
ta provenienza geografica. Peraltro la giurisprudenza italiana ha inter-
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 Fra tutte si veda Cass. 10 settembre 2002, n. 13168 in Giur. ann. dir. ind. 2002, n. 4337. In dot-
trina: C. GALLI, op. cit., 67; A. VANZETTI, I marchi nel mercato globale, in Riv. dir. ind., 2002, 
102; D. SARTI, Le indicazioni d’origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte 
interpretative, in Studi in memoria di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, 621.   
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pretato in senso estremamente restrittivo la nozione di “milieu”, af-
fermando talora che la tutela prevista dalla Convenzione di Parigi pre-
suppone che “i fattori naturali ed umani… siano così strettamente as-
sociati all’ambiente da risultarne imprescindibili per l’influenza che 
hanno sul prodotto e da renderlo assolutamente unico e irriproducibile 
altrove”102.  
Giova ribadire, tuttavia, che nell’art. 29 c.p.i. (e prima nell’art. 31 
d.lgs. 108/1996) manca questa nozione di unicità e irriproducibilità, 
anzi manca anche l’esigenza che l’ambiente geografico si rifletta in 
caratteristiche obiettive del prodotto “tipico”, bastando a questo fine 
che all’ambiente sia legata anche soltanto la reputazione103 del prodot-
to stesso. Si rileva infatti che sarebbe irragionevole discriminare fra 
indicazioni di provenienza che comunicano al pubblico l’esistenza di 
determinate caratteristiche o di un livello qualitativo connessi 
all’ambiente geografico e indicazioni di provenienza che comunicano 
(solo) l’esistenza di una reputazione connessa a questo ambiente104. 
Ancora più irragionevole sarebbe richiedere come presupposto della 
tutela che le stesse caratteristiche o lo stesso livello qualitativo non si 
possano ritrovare anche in prodotti legati ad un altro ambiente, posto 
che, anche se questo presupposto non si verifica, ugualmente l’uso 
della denominazione da parte di un soggetto che realizza prodotti in 
ipotesi anche identici a quelli della zona tipica, ma ottenuti in un am-
biente geografico diverso, implica uno sfruttamento parassitario del 
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 Così Trib. Milano, 26 novembre 1998, in Giur. ann. dir. ind., 1998, n. 3843 e, nella stessa cau-
sa App. Milano, 1 dicembre 2000, ivi, 2001, n. 4254, poi confermata da Cass. 10 settembre 2002, 
n. 13168, ivi, 2002, n. 4337 (v. nota 92);  recentemente Trib. Firenze, 16 ottobre 2009, in Giur. 
ann. dir. ind., n. 5461.  
103
 V. infra.  
104
 C. GALLI, op. cit., 68.  
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Meno chiaro è, invece, cosa debba in concreto intendersi per qualità, 
caratteristiche e reputazione derivanti “essenzialmente” dall’origine 
geografica.  
Il dettato normativo sembra contraddire le conclusioni della giurispru-
denza
106
, anche recente, la quale propende per la tutelabilità di segni 
che contraddistinguono prodotti intrinsecamente caratterizzati 
dall’origine geografica. Tuttavia si può riscontrare che, nemmeno 
quando ricorra un rapporto esclusivo di derivazione delle caratteristi-
che dal luogo di origine, ciò implichi, di fatto, che il prodotto sia unico 
e irriproducibile altrove. Di conseguenza, giacché il milieu geographi-
que può dipendere anche solo da una reputazione essenzialmente do-
vuta a fattori quali quello umano e di tradizione, in sé riproducibili al-
trove (almeno quando non dipendano da veri e propri segreti industria-
li), il legame con il territorio può concretamente essere molto meno 
pregnante di quanto ritenuto dalla giurisprudenza nazionale, senza 
pregiudizio alcuno per la tutelabilità del segno.  
Affatto problematica è risultata, invece, la definizione di concetti quali 
quelli di “fattore naturale”, “fattore umano” e “fattore di tradizio-
ne”107, rispetto ai quali si rileva, tanto in giurisprudenza quanto in dot-
trina, una certa uniformità interpretativa.  Il primo viene inteso, evi-
dentemente, come l’ incidenza degli elementi climatici e, più in gene-
rale, ambientali sulla qualità o reputazione del prodotto; il secondo i-
dentifica la manodopera locale, le conoscenze e le capacità operative 
di questa; il terzo le tecniche tradizionalmente operate nel luogo di o-
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 D. SARTI, op. cit., 623.  
106
 Trib. Firenze, 16 ottobre 2009, in Giur. ann, dir. ind., 2009, n. 5461.  
107
 Ancora Trib. Milano, 26 novembre 1998, Giur. ann. dir. ind., 1998, n. 3843. 
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2.4.  La nozione di reputazione  
 
A questo punto ci sembra necessario soffermarsi sul concetto di repu-
tazione, del quale, alla luce dei più recenti orientamenti giurispruden-
ziali nazionali e comunitari, si tenterà di offrire un’interpretazione il 
più possibile coerente e chiara.  
Nell’ambito della tutela delle indicazioni geografiche e, genericamen-
te, in materia di proprietà industriale, la nozione di reputazione appare 
particolarmente interessante poiché, mentre qualità e caratteristiche 
costituiscono elementi tendenzialmente
109
 oggettivi, preesistenti alla 
creazione del segno, rigidi, in quanto non soggetti a variazioni cicliche 
dettate da fattori esterni quali mode o gusti dei consumatori, essa, in-
vece, si configura come un elemento squisitamente soggettivo, pertan-
to mutevole e sottoposto a variabili che poco hanno a che fare col dato 
produttivo e col territorio d’origine, come, ad esempio, efficaci opera-
zioni di marketing.   
Ne consegue che la reputazione cui si riferisce l’art. 29 c.p.i. debba ri-
tenersi come la particolare considerazione di cui gode presso il pub-
blico il prodotto avente una specifica origine geografica. In base a ciò 
i consumatori sarebbero indotti a preferire tale prodotto a un altro, in 
sé analogo ma avente una diversa origine, sulla base del fatto che la 
derivazione geografica è considerata idonea (a torto o ragione) a con-
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 Fermo restando che l’utilizzo di espressioni quali “unicità” e “irripetibilità”, in relazione a pro-
cedimenti che possono essere di mero trattamento e lavorazione, appare più che altro frutto di una 
petizione di principio in quanto che, come già rilevato, i procedimenti produttivi stessi, dipenden-
do da cultura e conoscenza, sono in sé riproducibili ovunque.    
109
 V. retro 2.4. 
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ferire al prodotto una maggiore qualità, o, se si vuole, una determinata 
immagine, uno status.   
Difatti, come si è scritto poco sopra, la reputazione di un prodotto può 
essere il risultato di abili politiche di marketing, quindi non sussistere 
affatto nel momento in cui esso è lanciato sul mercato. Possiamo im-
maginare che un vino proveniente dalla regione francese dello Cham-
pagne è dotato fin da subito di qualità che gli derivano essenzialmente 
dalla sua natura e, in parte, dalla sua provenienza geografica, com-
prensiva del fattore umano e di tradizione (il vino sarà bianco, secco, 
caratterizzato da un perlage raffinatissimo e da un inconfondibile a-
roma di lieviti), tuttavia lo stesso vino potrebbe non necessariamente 
essere considerato il migliore di tutti i vini dalla maggioranza dei con-
sumatori, né il suo acquisto potrebbe essere considerato motivo di pre-
stigio da parte del consumatore medio. Il vino spumante, infatti, è ri-
tenuto prestigioso non in quanto tale, ma in quanto “Champagne” e 
ciò è il risultato di fattori concretamente indipendenti dall’effettiva 
provenienza geografica
110
.   
Che la reputazione di un prodotto possa prescindere dalla sua qualità, 
in particolare dalla qualità che deriva dall’origine geografica è stato 
affermato anche da un’autorevole e ormai nota pronuncia del giudice 
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 Con l’evidente conseguenza che un abile campagna pubblicitaria potrebbe indurre il pubblico a 
ritenere che un vino spumante analogo, proveniente dalla Napa Valley (California, Stati Uniti), sia 
in realtà pari se non superiore a livello di reputazione. A tal proposito G. CAPUZZI, La tutela del-
la qualità agro-alimentare sul mercato globale, Parma, 2009, 98 ss. ha opportunamente parlato di 
“asimmetria informativa nel caso dei prodotti agro-alimentari” i quali apparterrebbero contempo-
raneamente a tre diverse categorie produttive (search, experience e credence goods). “Sebbene si 
possa registrare una prevalenza degli experience goods e molti consumatori prestano attenzione 
particolarmente alle caratteristiche oggettive dei prodotti, sperimentate in precedenti acquisti, al-
tri consumatori sono invece attenti ad altri aspetti, e.g. il rispetto degli standard ambientali, tipici 
dei credence goods. Sulla base di questa distinzione le imprese possono mettere a punto differenti 
strategie di marketing che, utilizzando le indicazioni geografiche come strumento competitivo, va-





.  Questi rileva che “non costituisce ele-
mento ostativo alla registrazione
112
 il fatto che il prodotto si ottenga 
tramite una tecnica realizzabile ovunque e in concreto utilizzata al di 
fuori del territorio da tutelare” poiché “con la stessa [registrazione] 
non si tutelano solo beni che tecnicamente possono essere prodotti so-
lamente in un luogo, ma anche quelli la cui reputazione ha una speci-
fica origine geografica”.  
Nondimeno, a differenza delle “qualità” e “caratteristiche”, la reputa-
zione resta un fattore molto labile. Certa dottrina, infatti, ha mosso fe-
roci critiche sul punto
113
, sostenendo che ammettere la tutela del segno 
sulla base della sola reputazione del prodotto da esso contraddistinto - 
reputazione, peraltro, non necessariamente o non esclusivamente deri-
vante dall’ambiente geografico d’origine - finisce per sottrarre del tut-
to rilevanza al presupposto del “milieu geographique”, posto quale re-
quisito d’accesso alla tutela prevista dall’art. 30 c.p.i., o per attribuir-
gli un significato diverso da quello che in realtà ha. Del resto a molti 
potrebbe parere poco opportuno estendere la tutela stabilita per pro-
dotti dotati di qualità e caratteristiche obiettive (la conservazione o 
preservazione delle quali costringe i produttori a compiere innumere-
voli sforzi, anche economici) a prodotti qualsiasi, la cui origine è per-
cepita come qualificante o qualificata dal pubblico dei consumatori 
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 Cons. Stato, 29 settembre 2009, n. 5881, in Foro amm. CDS, 2009, IX, 2163: Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali contro Grandi Salumifici Italiani S.p.A. e Negroni S.p.A.  
112
 Nello specifico ci si riferisce alla registrazione dell’ indicazione geografica protetta (IGP) “sa-
lame felino” ai sensi dell’ allora vigente reg. CEE 2081/1992 (poi sostituito dal reg. CE 510/2006). 
Nell’ordinamento giuridico italiano, nell’ambito del settore agro-alimentare (e vinicolo) si distin-
guono indicazioni geografiche titolate e non titolate: v. infra.   
113
 BORGHI, I requisiti della tutela, in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), Le indicazioni di qua-
lità degli alimenti, Milano, 2009, 181: “Un nome geografico può essere riconosciuto come IGP 
anche soltanto perché a quel nome geografico è legata la fama di un prodotto (la fama, non le 
qualità!), senza riferimento alcuno all’ambiente geografico, clima tradizioni, know-how etc.”, con 
la conseguenza che “essa non solo può essere fatta coincidere con larga parte di un intero Paese, 
ma la pratica fornisce esempi di zone produttive delimitate che perdono ogni connessione con il 
nome geografico della IGP”.  
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grazie soprattutto all’implementazione di fattori estrinseci (strategie di 
marketing, operazioni di branding etc.).  
Ancora una volta si può percepire la contraddizione, tutta contempo-
ranea, fra la volontà di proteggere i prodotti tipici, ancorati ad un ele-
mento di localizzazione forte, e l’esigenza di favorire un’economia 
sempre più deterritorializzata e dematerializzata.  
La giurisprudenza comunitaria, dal canto suo, si è parzialmente occu-
pata della questione, precisando (a proposito della tutelabilità di una 
determinata birra) che “non si può validamente sostenere che tale re-
putazione possa venir meno per il semplice fatto che il menzionato 
metodo tradizionale si sia diffuso in passato in altri Paesi. Al contra-
rio, elementi di tal genere costituiscono il riflesso della reputazione 
del prodotto che ha determinato la diffusione del suo metodo di pro-
duzione e, pertanto, rappresentano indizi che consentono di giustifica-
re che esiste, o almeno esisteva, un nesso diretto fra la Baviera e la re-
putazione della sua birra”114. La stessa giurisprudenza comunitaria115 
ha avuto modo di sottolineare l’importanza che la reputazione del pro-
dotto (specialmente se legata ad una qualità reale, non solo percepita) 
riveste nel settore di riferimento, affermando, in particolare, che “la 
notorietà delle denominazioni d’origine è in funzione dell’immagine 
di cui queste godono presso il consumatore. Tale immagine dipende 
essenzialmente dalle caratteristiche particolari e più generalmente dal-
la qualità del prodotto, potendo essere tale notorietà più o meno im-
portante”.  
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 C. Giust. CE, 2 luglio 2009, C – 343/07, in www.curia.europa.eu. 
115
 Trib. CE, 12 giugno 2007, T – 57/04, punto 203 in www.curia.europa.eu. Tale pronuncia, am-
mettendo esplicitamente che la notorietà, quindi correlativamente la reputazione, possa derivare 
essenzialmente e non esclusivamente dalla qualità, lascia spazio alla possibilità che la prima derivi 
da pure operazioni di marketing degli operatori del luogo di produzione.   
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Quest’ultima pronuncia, peraltro, ha avuto il pregio di approfondire 
quale debba essere in concreto il metro di giudizio in base al quale va-
lutare l’esistenza e la portata del requisito della reputazione, il quale 
andrà condotto sulla base di elementi oggettivi quali l’esistenza di un 
gran numero di articoli ed estratti di stampa, sulla falsa riga di quanto 
già avviene in tema di accertamento della rinomanza dei marchi. Ap-
pare quindi lecito ipotizzare che la valutazione della sussistenza di una 
reputazione possa essere effettuata mediante le metodologie già utiliz-
zate con successo nel settore dei marchi e quindi, in via meramente 
esemplificativa, per mezzo di rilevazioni statistiche della conoscenza 
presso il pubblico, prova degli investimenti pubblicitari realizzati dai 
produttori, dati di mercato riguardanti la vendita e la diffusione dei 
prodotti, fermo restando, in ogni caso, che ciò che assume rilievo do-
vrà essere sempre l’ effettiva percezione del pubblico116.      
 
2.5.  Indicazioni geografiche titolate e non titolate relative a 
prodotti agro-alimentari   
 
Una volta individuati i requisiti costitutivi delle fattispecie generica-
mente qualificabili come “indicazioni geografiche”, è bene precisare 
che nell’ordinamento italiano, in relazione ai prodotti del settore agro-
alimentare, coesistono indicazioni geografiche titolate e non titolate 
(ossia dotate o meno di registrazione). Gli artt. 29 e 30 c.p.i. eviden-
temente non prevedono una procedura amministrativa di riconosci-
mento formale del segno, ciò che implica l’assenza di un sistema di 
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 Pertanto, se a fronte di investimenti pubblicitari ingentissimi non corrisponde un’effettiva repu-
tazione, gli stessi non potranno essere considerati idonei a provare la sussistenza di una reputazio-








Diversamente il legislatore comunitario con il Reg. CEE n. 
2081/1992, poi abrogato e sostituito dal vigente Reg. CE n. 
510/2006
118
, ha istituito un sistema di registrazione delle denomina-
zioni d’origine e delle indicazioni geografiche relative a “prodotti a-
gricoli destinati all’alimentazione umana […], [e ai] prodotti alimenta-
ri”, compresi gli aceti di vino e le bevande spiritose119. Ai sensi 
dell’art. 5 del suddetto regolamento il riconoscimento delle DOP (De-
nominazioni di Origine Protetta) o IGP (Indicazioni di Origine Protet-
ta) è effettuato dalla Commissione europea all’esito di un procedimen-
to nel quale lo Stato membro di appartenenza del richiedente è tramite 
necessario. La domanda, infatti, corredata dal disciplinare di protezio-
ne
120
, deve essere presentata allo Stato membro, il quale, prima di i-
noltrarla alla Commissione europea, pone in essere una procedura di 
opposizione nazionale nel quadro della quale soggetti interessati, sta-
biliti nello Stato membro, possono opporsi al riconoscimento
121
.  
I requisiti della domanda e la procedura di opposizione nazionale sono 
regolati, per quanto riguarda le domande italiane, dal decreto ministe-
riale 21 maggio 2007, in base al quale alla domanda devono essere al-
legati, tra l’altro, una relazione tecnica dalla quale si evinca che il le-
game con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geo-
grafica e le qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una 
                                                          
117
 Un giudizio che riguardi tali segni, pertanto, sarà necessariamente un giudizio di contraffazione, 
nell’ambito del quale dovrà essere fornita, fra le altre, la prova della sussistenza dei requisiti di ac-
cesso alla tutela prevista dall’art. 30 c.p.i.    
118
 Si aggiunga il Reg. CEE n. 2082/1992, sostituito dal Reg. CE n. 509/2006, relativo alle specia-
lità tradizionali garantite dei prodotti agricoli o alimentari.  
119
 Cfr. art. 1, c. I – II, Reg. CE n. 510/2006.  
120
 Di cui infra.  
121
 Cfr. art. 5, c. V e ss., Reg. CE n. 510/2006. 
62 
 
qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (per 
le IGP), oltre al fatto che il prodotto presenta caratteristiche qualitative 
che lo differenziano dallo standard dei prodotti della stessa tipologia 
ottenuti fuori dalla zona di produzione; una relazione storica, correda-
ta di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione del 
prodotto in questione per almeno venticinque anni, anche se non con-
tinuativi, nonché l’uso consolidato nel commercio o nel linguaggio 
comune della denominazione; una relazione socio-economica conte-
nente dati dettagliati relativi alla filiera produttiva e alle caratteristiche 
dello specifico mercato; una cartografia che conserva l’individuazione 
precisa della zona di produzione
122
.  
Ove la procedura di opposizione non porti al rigetto della domanda già 
in sede nazionale, lo Stato membro inoltra la domanda alla Commis-
sione europea. La domanda è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea e da tale momento decorre un termine di sei mesi 
per la proposizione di opposizione comunitaria. In questa fase 
l’opposizione non è più consentita dai soggetti stabiliti nello Stato 
membro che ha inoltrato la domanda, i quali avrebbero dovuto even-
tualmente procedervi durante la fase nazionale. Anche l’opposizione, 
così come la domanda di registrazione può essere presentata unica-
mente dallo Stato membro, del quale, pertanto, i soggetti interessati 
devono sollecitare l’intervento.  
All’esito della procedura, la DOP o IGP viene riconosciuta con rego-
lamento della Commissione. 
Dopo aver inoltrato la domanda alla Commissione, nelle more del 
termine di opposizione comunitaria o comunque dell’adozione del re-
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 Cfr. art. 4 Decreto Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 21 maggio 2007, 
pubblicato in G.U. 123 del 29 maggio 2007.  
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golamento di riconoscimento, lo Stato membro può accordare una pro-
tezione transitoria alla denominazione, con efficacia limitata al territo-
rio nazionale
123. Inoltre, ai sensi dell’art. 10 Reg. n. 510/2006, per o-
gni DOP o IGP vengono designati uno o più organismi di controllo 
che operano come organismi di certificazione dei prodotti.      
Caso a parte costituiscono le indicazioni geografiche relative ai vini, 
divenute oggetto, a seguito dell’entrata in vigore del reg. CE n. 
479/2008, di una specifica disciplina
124
; disciplina che, come si vedrà, 
si è sovrapposta a quella nazionale contenuta nella l. 164/1992, assor-
bendola in buona parte.  
Tornando ai prodotti agro-alimentari, tenuto conto di quanto esposto, 
sia le indicazioni geografiche registrate a livello comunitario sia quel-
le non registrate o di mero fatto trovano piena tutela nell’ordinamento 
nazionale attraverso l’art. 30 c.p.i.125 La stessa giurisprudenza aveva 
rilevato, già in epoca anteriore all’entrata in vigore del c.p.i. (quindi in 
un’epoca in cui tale tipologia di segni era tutelata essenzialmente con-
tro i soli atti di concorrenza sleale), che “l’indicazione geografica qua-
lificata, anche non registrata, assume il valore di una sorta di marchio 
collettivo non registrato ove, da un lato, i singoli utilizzatori della de-
nominazione sono tenuti a rispettare una disciplina imposta dalle rego-
le di correttezza professionale e, dall’altro, i terzi estranei al gruppo 
degli aventi diritto all’utilizzazione sono tenuti ad astenersi da qualsi-
asi atto confusorio che rappresenti una minaccia per l’altrui azienda o 
                                                          
123
 Il reg. CE n. 510/2006, innovando rispetto al passato, consente la registrazione anche di DOP o 
IGP di Paesi terzi. In questo caso la procedura di registrazione è immediatamente gestita dalla 
Commissione europea e la domanda può essere inoltrata direttamente dal richiedente.  
124
 Di cui infra.   
125
 Va da sé che un’indicazione geografica non registrata sarà tutelata al di fuori dei confini nazio-
nali solo se oggetto di uno specifico riconoscimento, sulla base di convenzioni internazionali in 
materia (bilaterali o multilaterali). In dottrina, fra gli altri, D. SARTI, alla voce Indicazioni Geo-
grafiche, in Il Diritto, Enc. giur., VII, Milano, 2007, 7, 650 ss.       
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per l’altrui prodotto o che sia idoneo a ingannare il pubblico; e ciò sia 
con riferimento ai principi della correttezza professionale sia con rife-
rimento al più generale principio del neminem laedere”126.  
Ciononostante, le discipline comunitaria e nazionale relative a questa 
specifica categoria merceologica differiscono in molti aspetti. Innanzi-
tutto si rileva come gli articoli 29 e 30 c.p.i. difettino completamente 
dell’obbligo normativo, presente nei regolamenti comunitari, in base 
al quale tutte o parte delle attività di produzione, comprese 
l’elaborazione e la trasformazione, devono essere effettuate nell’area 
geografica delimitata. Tale dato risulta indubbiamente essere conse-
guenza del fatto che, poiché per la sussistenza del segno è considerata 
sufficiente la semplice reputazione del prodotto, peraltro solo essen-
zialmente dipendente dalla sua origine geografica, la stessa può essere 
anche totalmente slegata dall’effettuazione in loco delle attività pro-
duttive (fermo il divieto di inganno del pubblico); senza dar conto del 
fatto che, specie in assenza di un disciplinare e di una formale proce-
dura di registrazione, obblighi normativi di tale sorta risulterebbero 
scarsamente compatibili sotto il profilo della disciplina della libera 
circolazione delle merci.  
Parimenti, mancando nell’ordinamento nazionale un sistema di regi-
strazione delle indicazioni geografiche, è altresì assente l’obbligo di 
redigere lo speciale documento denominato disciplinare
127
, alle previ-
sioni del quale il prodotto agro-alimentare deve conformarsi; docu-
mento che, invece, costituisce elemento imprescindibile della doman-
da di registrazione comunitaria ai sensi dell’art. 5, par. II, reg. CE n. 
510/2006.  
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 App. Milano, 5 aprile 2002, in Giur. ann. dir. ind., 2003, n. 4498.  
127
 Cfr. art. 4 Reg. CE n. 510/2006. 
65 
 
I requisiti minimi di contenuto di tale documento sono indicati dal par. 
II dello stesso art. 4: in primis esso deve indicare il nome del prodotto 
agro-alimentare (contenente la denominazione d’origine o 
l’indicazione geografica), descriverne le materie prime o le principali 
caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche etc., delimitandone 
la zona geografica d’origine (origine di cui non possono essere omessi 
elementi comprovanti). Inoltre sono necessarie la descrizione del me-
todo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare (così detto 
standard produttivo), nonché la menzione degli elementi che giustifi-
cano l’ormai noto “milieu geographique”, più o meno intenso a se-
conda che si tratti di denominazioni d’origine o indicazioni geografi-
che
128
. Come si diceva, l’assenza di una specifica procedura di regi-
strazione del segno e di un formale obbligo di predisporre un discipli-
nare di produzione comporteranno difficoltà sotto il profilo probatorio 
per chi intenda rivendicare la sussistenza del segno. Pertanto potrà 
certamente giovare la previsione di un disciplinare “volontario”, even-
tualmente corredato da una scheda tecnico-storica redatta da chimici e 
biologi, da una parte, e da storici ed agronomi dall’altra129.  
L’opportunità di predisporre un disciplinare risulta evidente anche sot-
to un altro profilo: garantire che i prodotti realizzati nel luogo 
d’origine, nel quale possono operare diversi produttori, possiedano ca-
ratteristiche tra loro omogenee. E’ infatti evidente che l’esistenza di 
                                                          
128
 Si aggiunga: “il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto del-
le disposizioni del disciplinare e i relativi compiti specifici; qualsiasi regola specifica per 
l’etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione” (art. 4, par. II lett. g) – h)).  
129
 In dottrina: M. RICOLFI, Marchi di servizio, non registrati e collettivi, op. cit., 173; D. SARTI, 
Segni e garanzie di qualità, op. cit., 125, secondo il quale la ratio delle denominazioni d’origine e 
delle indicazioni geografiche non sarebbe quella di garantire la provenienza e la qualità dei prodot-
ti, quanto quella di certificare standard qualitativi rispondenti ad usi consolidati nel tempo. 
L’assenza di un disciplinare, dunque, potrebbe creare problemi di certezza del diritto. Si veda an-
che G. CAPUZZI, Indicazioni geografiche e tutela della qualità agro-alimentare: le novità del 
2009, in Studi in memoria di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, 94.       
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un disciplinare rappresenti il mezzo più adatto per creare una sorta di 
standard cui i produttori del luogo potranno conformarsi per omologa-
re la loro produzione
130
.  
Non va dimenticato, inoltre, che il nostro ordinamento già conosceva 
vari casi di indicazioni geografiche titolate che erano riconosciute con 
leggi dello Stato. Esempi ne sono il D.P.R. 1269/1955 che, tra l’altro, 
riconobbe la denominazione “Parmigiano-Reggiano”, e la l. 506/1970 
che riconobbe la denominazione “Prosciutto di Parma”. Tutte le de-
nominazioni esistenti alla data di entrata in vigore del Reg. 2081/1992 
sono divenute DOP o IGP comunitarie, costituenti ora l’unica forma 
possibile di indicazione geografica tutelata nel settore dei prodotti a-
limentari
131
.   
 
2.6.  Le indicazioni geografiche del settore dei vini: brevi cenni                      
 
Nel settore dei vini il legislatore comunitario ha solo di recente intro-
dotto un sistema unitario, tramite il Reg. n. 479/2008. Per lungo tempo 
i vari sistemi nazionali – profondamente radicati, specialmente in certi 
Paesi europei quali l’Italia, la Francia e la Spagna – hanno invece 
convissuto, coordinati a livello generale dai regolamenti che si sono 
susseguiti in relazione all’organizzazione comune del mercato del vi-
no (OCM), da ultimo il Reg. n. 1493/1999. 
Nel vigore di questo sistema, in sostanza, le indicazioni geografiche 
riconosciute a livello nazionale erano oggetto di una sorta di mutuo ri-
                                                          
130
 C. Giust. CE, 20 maggio 2003, C – 108/01 ha osservato: “Il disciplinare costituisce lo strumen-
to che determina l’ampiezza della tutela uniforme che questo regolamento introduce nella comuni-
tà. […] Il disciplinare contiene infatti la descrizione dettagliata del prodotto protetto stabilita dal 
produttori interessati […]. Questa definizione determina al tempo stesso l’estensione degli obbli-
ghi da rispettare ai fini dell’uso della DOP e, come suo corollario, l’ampiezza del diritto protetto 
nei confronti dei terzi per effetto della registrazione della DOP”.  
131
 Salvi, si ribadisce, i segni registrati ai sensi dell’art. 6 Accordo di Lisbona del 1958.  
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conoscimento all’interno della Comunità, con tutela pertanto assicura-
ta in ogni Stato membro, nel quadro della OCM del vino
132
. In Italia le 
indicazioni geografiche dei vini erano in particolare regolate dalla l. 
164/1992, la quale introdusse tre tipologie di indicazioni geografiche 
con collegamento graduale rispetto al territorio  e, pertanto con disci-
plinari di produzione gradualmente stringenti: Denominazione Geo-
grafica Controllata e Garantita (D.O.C.G.), Denominazione Geografi-
ca Controllata (D.O.C.) e Indicazione geografica tipica (I.G.T.). Que-
ste indicazioni venivano riconosciute tramite decreto ministeriale. 
Il Reg. 479/2008 ha imposto l’uso di D.O.P. e I.G.P. anche in materia 
di vini e, quindi, la “trasformazione” in D.O.P. o I.G.P. anche delle 
indicazioni nazionali già esistenti. Con il d.lgs. 61/2010 si è però sta-
bilito, fra l’altro, l’affiancamento alle D.O.P. e I.G.P. comunitarie di 
nuova istituzione delle menzioni nazionali D.O.C.G., D.O.C. E I.G.T., 
che, sempre con decreto ministeriale, possono essere attribuite (le 
prime due) ai vini che godono della D.O.P. comunitaria, la terza ai vi-
ni che godono della I.G.P. comunitaria. 
 
3. Evoluzione della normativa a tutela delle indicazioni geografiche         
  
Fra le disposizioni che regolano le indicazioni geografiche un ruolo 
fondamentale - non solo nel nostro ordinamento - hanno sempre svolto 
le norme repressive della concorrenza sleale. Infatti, passando in ras-
segna la giurisprudenza riguardante le indicazioni geografiche, forma-
tasi a partire dagli anni ’50 del secolo scorso per arrivare agli inizi del 
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 Fra gli altri G. CAPUZZI, La tutela della qualità agro-alimentare nel mercato globale, Parma, 
2009, 115 ss. In materia si possono consultare anche vari scritti di F. ALBISINNI pubblicati su 
Riv. dir. agr. nel corso degli anni novanta del XX secolo, in particolare Brevi note sulla legge 
164/1992, stessa rivista, 1993, 66 ss.   
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ventunesimo secolo, si constata facilmente che la quasi totalità delle 
decisioni ha applicato l’art. 2598 c.c., anche quando le indicazioni ge-
ografiche del cui uso di discuteva erano protette da disposizioni speci-




In dottrina si è più volte affermato che la repressione della concorren-
za sleale ha svolto con riguardo alle indicazioni geografiche una du-
plice funzione: in primo luogo, quella di reprimere l’uso scorretto, so-
prattutto in quanto ingannevole, di indicazioni geografiche non speci-
ficamente protette da disposizioni di diritto interno o sovranazionale, 
così tutelando sia gli imprenditori che operavano legittimamente nella 
zona designata dalla denominazione sia gli altri concorrenti; in secon-
do luogo, quella di fornire alle indicazioni protette da specifiche di-
sposizioni la tutela prevista dagli articoli 2599 e seguenti del c.c., così 
integrando sul piano dei rimedi giurisdizionali la tutela di tali denomi-
nazioni, che spesso era data da norme e rimedi di diritto pubblico o 
che comunque non prevedeva rimedi e sanzioni civilistici
134
.         
In questa duplice funzione la repressione della concorrenza sleale ha 
finito per costituire le basi di una disciplina delle indicazioni geografi-
che che si è tradotta in una loro tutela allo stesso tempo generale e 
sussidiaria; tutela che trova applicazione a qualsiasi denominazione o 
segno utilizzati per indicare la provenienza geografica dei prodotti, 
                                                          
133
 Cfr. P. AUTERI, Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e 
concorrenza sleale, in Studi in memoria di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, 24. 
134
 P. AUTERI, Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concor-
renza sleale, in Studi in memoria di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, 26 e ss.; M. RICOLFI, I se-
gni distintivi di impresa, in A.A.V.V. Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, 
Torino, 2012, 160 ss.; L. SORDELLI, Denominazioni d’origine e indicazioni di provenienza, in 
Enc. dir., vol. XII, 1964, 134 e ss. e dello stesso autore la voce Denominazioni d’origine e indica-
zioni geografiche, in Enc. dir. agg., I, 1997, 523 e ss.; F. ADDOR, A. GRAZIOLI, Geographical 
indications beyond wines and spirits. A roadmap for a better protection for geographical indica-
tions in the WTO TRIPs Agreement, in Journal of World Intellectual Property, Ginevra, 2002, 5-6.   
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quando il pubblico attribuisca rilievo alla provenienza come motivo di 
scelta o di preferenza dei prodotti stessi
135
.  
Tale tutela, come già accennato, si applicava anche alle indicazioni 
geografiche protette da specifiche disposizioni, cumulandosi a quella 
speciale o integrandola quanto meno sul piano sanzionatorio e dei ri-
medi civilistici. La disciplina in esame, tuttavia, per quanto generale, 
si poneva (e si pone ancora oggi) a tutela degli imprenditori che ope-
rano correttamente nella zona indicata e degli altri concorrenti, non 
anche dei consumatori.  
A partire dagli anni ’90 del secolo scorso la normativa si è sviluppata 
in misura tanto rilevante da far dubitare che alla repressione della con-
correnza sleale possa essere riconosciuto ancora il ruolo di tutela ge-
nerale delle indicazioni geografiche. Come già rilevato, con l’art. 31 d. 
lgs. n. 198/1996 il legislatore nazionale ha dato attuazione all’art. 22 
dell’Accordo TRIPs, prevedendo, ancora nell’ambito dell’istituto della 
concorrenza sleale, una tutela delle indicazioni geografiche qualificate 
utilizzate per designare un prodotto che ha origine da una determinata 
zona geografica e le cui qualità, reputazione o caratteristiche siano 
dovute esclusivamente o essenzialmente allo stesso ambiente geogra-
fico, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.  
La norma, da un lato, fa salva l’applicazione dell’art. 2598, n. 2 c.c., 
accogliendo espressamente le tesi giurisprudenziali affermatesi fino a 
quel momento e più sopra delineate, dall’altro, rafforza la tutela delle 
indicazioni geografiche qualificando come atto di concorrenza sleale 
l’uso di segni (o di qualsiasi altro mezzo) suscettibili di trarre in in-
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 Ancora P. AUTERI, op. cit., 28.  
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ganno il pubblico quanto alla provenienza geografica o alle qualità del 
prodotto
136
.    
Successivamente, nel 2005, l’art. 31 d. lgs. n. 198/1996 è recepito con 
alcune modifiche nel Codice della Proprietà Industriale, con la conse-
guenza che, come ha affermato insigne dottrina, “lo stesso Codice ha 
sottratto la disciplina in questione al governo delle norme contro la 
concorrenza sleale, qualificando le indicazioni geografiche e le deno-
minazioni d’origine come oggetto di diritti non titolati di proprietà in-
dustriale”137. 
Invero, già in precedenza con il Regolamento CEE n. 92/2081, poi so-
stituito dal Regolamento CE n. 06/510, il legislatore comunitario ave-
va definito le indicazioni geografiche come beni oggetto di un diritto 
esclusivo, istituendo una tutela speciale delle denominazioni d’origine 
(D.O.P.) e delle indicazioni geografiche (I.G.P.) relative al settore a-
gro-alimentare, destinata a prevalere sulle discipline nazionali di setto-
re, eccetto che per i rimedi giurisdizionali e le sanzioni. Il campo 
d’applicazione della “tutela generale”, introdotta dal d.lgs. n. 
198/1996 veniva ad essere limitato proprio con riguardo al settore in 
cui le indicazioni geografiche rivestono maggiore importanza
138
.  
Su un altro versante, nel 1992, l’uso ingannevole di indicazioni geo-
grafiche nella pubblicità
139
 è entrato nel campo di applicazione della 
disciplina della pubblicità ingannevole, introdotta nel nostro ordina-
mento dal d.lgs. n. 74/1992, che si proponeva di tutelare non solo gli 
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 M. LIBERTINI, in Commentario al decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 (a cura di P. Au-
teri), in Le nuove leggi civili commentate, 1998, 71 e ss, 120-161. 
137
 G. FLORIDIA, Concorrenza sleale e pubblicità, in A.A.V.V., Diritto industriale, cit., 358.  
138
 D. SARTI, Regolamento CE n. 510/2996 sulle denominazioni d’origine, in UBERTAZZI (a 
cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2007, 
1019 ss.  
139
 Si noti che la nozione di pubblicità, assai ampia, abbraccia anche le indicazioni apposte sulle 
confezioni dei prodotti. 
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operatori economici e i concorrenti, ma anche i consumatori e gli inte-
ressi del pubblico in generale.  
Infine, con i decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 il no-
stro legislatore ha recepito la direttiva CE n. 05/29 sulle pratiche 
commerciali sleali, disciplinando, con il secondo, le pratiche commer-
ciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori che siano 
idonee a “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei 
consumatori”140, con il primo, la pubblicità ingannevole e comparativa 
suscettibili di pregiudicare solo i professionisti e i concorrenti, affi-
dando in via principale (ma non esclusiva) all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato il compito di far rispettare i divieti imposti 
dalle due normative
141
.  Non c’è dubbio pertanto che, pur restando 
soggetto alla disciplina della concorrenza sleale e alla tutela speciale 
delle indicazioni geografiche, l’uso di false indicazioni di provenienza 
e la violazione di denominazioni d’origine siano stati “attratti 
nell’orbita del regime della pubblicità e delle pratiche commerciali 
scorrette”142.  
Risulta evidente che le disposizioni di legge applicabili all’uso delle di 
false indicazioni di provenienza sono notevolmente aumentate. Non vi 
è più l’alternativa fra la disciplina speciale delle denominazioni 
d’origine e quella “generale” o integrativa derivante dal divieto di 
concorrenza sleale; vi è, piuttosto, l’alternativa o il cumulo fra diverse 
discipline che si avvalgono di diversi sistemi di enforcement
143
. In tale 
eterogeneo contesto diviene fondamentale stabilire quali siano i rap-
porti fra tali norme,  quali i rispettivi campi di applicazione e, di ri-
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 Cfr. art. 18, I° c. lett. e), d. lgs. 206/2005.   
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 P. AUTERI, La disciplina della pubblicità, in A.A.V.V., Diritto industriale, op. cit., 370 ss.   
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 Per tutti P. AUTERI, Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e 
concorrenza sleale, op. cit., 28.  
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 G. FLORIDIA, Op. cit., 360.  
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flesso, in che misura la tutela delle indicazioni geografiche abbia an-
cora effetto con strumenti di diritto privato anziché con strumenti di 
diritto amministrativo, quali sono quelli la cui applicazione è deman-
data all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e altresì se 
la disciplina generale civilistica delle indicazioni di provenienza inte-
gri in qualche modo la tutela speciale delle denominazioni d’origine e 
indicazioni geografiche qualificate.  
 
3.1. La tutela delle indicazioni geografiche costruita dalla giuri-
sprudenza sulla base dell’art. 2598 c.c., n.2  
 
Il divieto di concorrenza sleale trova applicazione a qualsiasi nome 
geografico o altro segno che indichi o suggerisca, anche indirettamen-
te, la provenienza dei prodotti da una determinata zona o località, lad-
dove il pubblico attribuisca ad essa rilevanza ai fini della scelta del 
prodotto; dunque, non solo alle indicazioni che vengono usate per in-
dicare la provenienza geografica dei prodotti secondo la definizione 
delle indicazioni geografiche qualificate contenuta nell’art. 31 del 
d.lgs. n. 198 del 1996 attuativo dell’Accordo TRIPs ed ora nell’art. 29 
c.p.i. 
La tutela accordata dall’art. 2598 c.c. alle indicazioni di provenienza è 
differenziata in base alla reputazione specifica della denominazione e 
può essere in concreto equivalente
144
 a quella delle denominazioni 
d’origine in senso stretto, come dimostrano le risalenti sentenze ri-
guardanti la denominazione “scotch whisky” cui la dottrina continua a 
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: un regime che si presta a tutelare sia gli interessi degli im-
prenditori che operano nella zona sia gli interessi degli altri concorren-
ti e, indirettamente, quelli dei consumatori.  
Secondo l’opinione generalmente accolta in giurisprudenza e dottrina, 
l’uso di una denominazione geografica per indicare prodotti che non 
provengono dalla zona indicata dalla stessa rientra nella fattispecie 
dell’appropriazione di pregi altrui, prevista dal n. 2 dell’art. 2598 
c.c.
146
: chi usa la denominazione geografica in relazione a prodotti non 
provenienti dalla zona indicata dal segno si appropria indebitamente 
dei pregi che sono propri dei prodotti provenienti dalla zona designata, 
alla cui indicazione sono legittimati solo gli imprenditori che realmen-
te ottengono i prodotti nella zona.  
Più specificamente, il pregio appropriato può consistere nella mera 
provenienza del prodotto da una zona geografica cui il pubblico associ 
una più o meno generica reputazione di buona qualità, ovvero riguar-
dare specifiche caratteristiche, qualità dovute all’ambiente naturale o 




L’intensità della tutela giuridica, quindi, varia in relazione al significa-
to che assume per il pubblico l’uso della denominazione su determina-
ti prodotti e alla reputazione acquisita dai prodotti ottenuti nella zona 
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 Trib. Milano 23 ottobre 1972, in Giur. ann. dir. ind., 1972, n. 189; App. Milano 21 ottobre 
1975, ivi, 1975, n. 755. App. Genova 4 luglio 1990, ivi, 1991, n. 2631; App. Milano 15 maggio 
1981, ivi, 1981, n. 1418.    
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 E’ necessario segnalare, tuttavia, un ormai risalente orientamento minoritario della giurispru-
denza, secondo il quale l’uso illecito di un’indicazione di provenienza rientrava fra le fattispecie di 
concorrenza sleale confusoria disciplinate dall’art. 2598 n.1 c.c., in quanto idonea ad indurre il 
consumatore a ritenere che il prodotto acquistato avrebbe una determinata origine che in realtà es-
so non ha, cadendo quindi in errore. In questo senso: Trib. Genova, 7 aprile 1982, in Giur. ann. 
dir. ind., 1982, n. 1541, che ha ritenuto integrare gli estremi della concorrenza sleale illecita ex art. 
2598 n. 1 c.c. la messa in commercio di bottiglie contraffatte “Champagne Pommery”, poiché rite-
nuta suscettibile di generare confusione fra i consumatori (convinti di acquistare autentico Cham-
pagne). Similmente: Trib. Roma, 19 giugno 1980, in Giur. ann. dir. ind., 1980, n. 1322.    
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 A. VANZETTI – V. DI CATALDO, Op. cit., 97 ss.; P. AUTERI, Op. cit., 31.  
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indicata dalla denominazione. Certamente sussiste appropriazione di 
pregi altrui ogni volta che una denominazione sia utilizzata per indica-
re prodotti che non provengano dalla zona indicata ed eventualmente 
non presentino le caratteristiche e le qualità che si ritiene possiedano o 
debbano possedere i prodotti ivi realizzati.  
La fattispecie, quindi, implica il pericolo d’inganno del pubblico, con-
sistente, come si è efficacemente affermato, “in un divario apprezzabi-
le fra le rappresentazioni suscitate o il messaggio trasmesso dalla de-
nominazione o dal suo uso in relazione a determinati prodotti e i pro-
dotti in relazione ai quali la denominazione viene usata”148.  
L’inganno sussiste sempre quando, attribuendo il pubblico una generi-
ca reputazione ai prodotti provenienti da una determinata zona geogra-
fica, gli stessi, pur designati dalla denominazione, non provengano 
dalla zona geografica indicata; e ricorre altresì allorquando i prodotti, 
pur provenendo dalla zona, non presentino le caratteristiche o le quali-
tà che si ritiene debbano possedere in quanto ottenuti in uno specifico 
luogo, rispettando metodi produttivi tradizionali
149
. Nella seconda ipo-
tesi la tutela della indicazione di provenienza è molto più forte di 
quanto non sia nella prima poiché vieta non solo l’uso della denomi-
nazione per prodotti che non provengono dalla zona, ma anche l’uso 
della denominazione per prodotti che, seppur provenienti dalla zona 
designata, non sono stati realizzati secondo i metodi produttivi tradi-
zionali e non presentano le caratteristiche o qualità derivanti 
dall’impiego di tali metodi150. Soprattutto in quest’ultimo caso la tute-
la accordata alle denominazioni geografiche consente di reprimere 
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 P. AUTERI, Op. cit., 32; M. RICOLFI, Marchi di servizio, non registrati e collettivi, in Diritto 
industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2012, 173.    
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 P. AUTERI, Op. cit., 33;  
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 Tutela, quest’ultima, che si avvicina a quella speciale delle denominazioni d’origine ex artt. 3 e 
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forme di agganciamento alla reputazione dei prodotti provenienti dalla 
zona, che avvengano facendo riferimento alla località mediante l’uso 
diretto o indiretto della denominazione geografica per instaurare o 
suggerire un’ equivalenza qualitativa di tali prodotti con quelli effetti-
vamente realizzati nella zona, in particolare facendo riferimento alla 
denominazione geografica con espressioni “modello”, “metodo”, “ti-
po”, “sistema” e simili151.  
La dottrina è unanime nel considerare che tali forme di accostamento 
o agganciamento al prodotto altrui, per lo più indicato con il marchio, 
costituiscano concorrenza sleale e siano sussumibili alla fattispecie le-
gale dell’appropriazione di pregi altrui. Si ritiene, infatti, che in questi 
casi la concorrenza sleale non sia caratterizzata dall’inganno del pub-
blico poiché vi sarebbe ugualmente anche se i prodotti indicati avesse-
ro caratteristiche o qualità equivalenti a quelle del prodotto cui ci si ri-
ferisce
152
. Spesso, in verità, l’affermazione di una completa equivalen-
za fra prodotti provenienti da imprese diverse genera inganno poiché 
la reputazione acquisita dal prodotto più noto dipende da scelte im-
prenditoriali non interamente replicabili dai concorrenti
153
. Ciò senza 
dubbio accade allorché l’imprenditore intenda riferirsi ai prodotti pro-
venienti da una determinata zona (cui sia connessa una certa reputa-
zione) per connotare prodotti di provenienza diversa, in ragione dei 
molteplici fattori - spesso imponderabili - che possono condizionare le 
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 Ancora P. AUTERI, Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e 
concorrenza sleale, op. cit., 35; D. SARTI, Le indicazioni d’origine geografica: storia, questioni 
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 GHIDINI, La concorrenza sleale, Torino, 2001, 216; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, Ma-
nuale di diritto industriale, Milano, 2009, 93 ss.; N. ABRIANI – G. COTTINO, La concorrenza 
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 Trib. Milano, 19 giugno 1972, in Giur. ann. dir. ind., 1973, n. 14; App. Bologna, 24 giugno 
1996  in Giur ann. dir. ind. 1997, n. 125.  
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caratteristiche e le qualità dei prodotti ottenuti all’interno di una preci-
sa area geografica.  
Questo sembra essere l’orientamento della giurisprudenza che afferma 
che l’uso indebito di un’indicazione di provenienza costituisce appro-
priazione di pregi altrui quand’anche i prodotti presentino caratteristi-
che equivalenti, ravvisando appropriazione di pregi anche nell’uso di 





3.2. La repressione dell’uso ingannevole delle indicazioni di prove-
nienza sulla base del dell’art. 2598 c.c., n. 3  a tutela degli im-
prenditori concorrenti non legittimati all’utilizzo delle stesse   
 
Il divieto dell’appropriazione di pregi è rivolto a proteggere gli im-
prenditori concorrenti cui appartengono i pregi di cui l’autore dell’atto 
indebitamente si appropria e si ritiene che ad essi sia riservata la legit-
timazione ad agire per concorrenza sleale. Ne consegue che anche la 
legittimazione ad agire per l’uso di false indicazioni di provenienza 
spetti agli imprenditori operanti nella zona, legittimati ad utilizzare la 
denominazione per designare i propri prodotti nonché, ex art. 2601 
c.c., alle associazioni che li rappresentano.  
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 Significativa, a tal proposito, è la sentenza del Tribunale di Milano 15 gennaio 1970 che ha ac-
certato quale atto di appropriazione di pregi l’uso dell’espressione «swiss model» per indicare de-
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prodotto ottenuto nel paese falsamente indicato. Con l’aggiunta della parola «model» al nome ge-
ografico «swiss» potrebbe in ipotesi ritenersi venuto meno il primo mendacio, ma non di certo il 
secondo. […] Se l’espressione riportata è riferita ad un prodotto […] in funzione della diversa 
rinomanza qualitativa, in tal caso essa stabilisce una equivalenza qualitativa fra il prodotto su cui 
figura e quello costruito nel paese richiamato che non ha riscontro nella realtà”. In Riv. dir. ind., 




Tuttavia, l’uso di false indicazioni di provenienza, proprio perché ido-
neo ad indurre in inganno il pubblico sull’origine dei prodotti ed even-
tualmente sulle caratteristiche o qualità degli stessi, può risultare con-
correnzialmente scorretto e persino dannoso non solo agli imprenditori 
che operano nella zona, ma anche agli altri concorrenti. 
Infatti, la falsa indicazione di provenienza può attrarre verso i prodotti 
realizzati dall’autore dell’atto anche consumatori che avrebbero potuto 
acquistare prodotti non connotati dall’origine geografica. Nei confron-
ti di questi concorrenti l’uso della falsa indicazione di provenienza ha 
gli effetti di una qualsiasi comunicazione commerciale ingannevole e, 
in quanto contrario ai principi di correttezza professionale, costituisce 
necessariamente atto di concorrenza sleale
155
.  
L’art. 2598 c.c., dunque, vieta l’uso di false indicazioni di provenienza 
non solo a tutela dei concorrenti che possono utilizzare la denomina-
zione geografica per connotare i propri prodotti  e ai quali ne è riser-
vato l’uso, ma anche a tutela degli altri concorrenti, i quali possono 
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 P. AUTERI, Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concor-
renza sleale, op. cit., 36; F. SCIRÈ, La concorrenza sleale nella giurisprudenza, Milano, 1989, 
396; M. AMMENDOLA, L’appropriazione di pregi, Milano, 1991, 84 ss. Non mancano, inoltre 
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cia. La sentenza ha riconosciuto la legittimazione ad agire degli attori in quanto ha ricondotto 
l’atto alla clausola generale dell’art. 2598, n. 3 c.c.     
78 
 
3.3. I limiti della tutela basata sul divieto di concorrenza 
sleale  
 
Da quanto sin qui esposto, la tutela delle indicazioni geografiche con-
tenuta nell’istituto della concorrenza sleale risulta piuttosto ampia poi-
ché riguarda qualsiasi indicazione geografica, anche indiretta, cui il 
pubblico attribuisca rilievo o importanza quale motivo di apprezza-
mento dei prodotti provenienti dalla zona designata. Tale tutela, infat-
ti, si rivolge non solo agli interessi degli imprenditori che qui operano, 
ma anche a quelli dei concorrenti che possono subire un pregiudizio 
concorrenziale dall’uso ingannevole dell’indicazione.  
Nonostante tutto ciò, in dottrina si è in molte occasioni osservato che 
la tutela accordata alle denominazioni geografiche dall’istituto della 
concorrenza sleale è in realtà debole o comunque inadeguata rispetto a 
quella di cui beneficiano le denominazioni d’origine oggetto di una 
protezione speciale: in particolare le denominazioni geografiche del 




In effetti, la tutela delle indicazioni di provenienza presuppone che i 
prodotti provenienti dalla zona godano di una reputazione nel territo-
rio dello Stato
157
. Chi agisce per concorrenza sleale ha l’onere di pro-
vare di volta in volta che l’uso dell’indicazione contestato sia idoneo a 
ingannare il pubblico e di riflesso pregiudicare la reputazione di cui 
godono i prodotti provenienti dalla zona. Questo onere può essere as-
sai gravoso quando i metodi produttivi tradizionali non siano codifica-
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 M. RICOLFI, I segni distintivi di impresa, in A.A.V.V. Diritto industriale. Proprietà intellettu-
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 Cfr. C. Giust. CE 18 novembre 2003, C-216/2001, www.curia.europa.eu. 
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ti e non sia neppure certo quali fasi produttive debbano essere realiz-
zate nella zona. Tali inconvenienti si presentano soprattutto quando si 
tratta di denominazioni geografiche straniere il cui uso è regolato dalla 
prassi o dalla legge nel Paese d’origine, senza però che il pubblico lo-




E’ vero che, come risulta in modo paradigmatico dalle sentenze ri-
guardanti l’indicazione “scotch whisky”159, al fine di valutare l’uso di 
un’indicazione di provenienza straniera che goda di una certa notorie-
tà nel nostro Paese, la giurisprudenza tende ragionevolmente a rinviare 
alla prassi produttive esistenti nel Paese d’origine. Tuttavia non si può 
negare che la repressione della concorrenza sleale presenti limiti o in-
convenienti. Limiti che spiegano il sempre maggiore ricorso, soprat-
tutto in sede internazionale e comunitaria, ad una protezione speciale 
che determini, eventualmente mediante un sistema di registrazione a-
nalogo a quello dei marchi sulla base dell’accertamento di requisiti 
predeterminati, le denominazioni geografiche protette, le caratteristi-
che o qualità che devono presentare i prodotti per potersi fregiare delle 
stesse e attribuisca il diritto di uso esclusivo delle denominazioni a tut-
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 Trib. Milano 23 ottobre 1972, Cit.; App. Milano 15 maggio 1981, Cit.; App. Genova   
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 P. AUTERI, Op. cit., 36.  
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3.4. La tutela delle indicazioni geografiche introdotta 
dall’art. 31 d.lgs. n. 198/1996 in attuazione dell’art. 22 
Accordo TRIPs 
 
Quanto esposto sin qui è per grandi linee la disciplina delle indicazio-
ni di provenienza elaborata dalla giurisprudenza sulla base dell’art 
2598 c.c. prima degli interventi del legislatore cui si è accennato 
all’inizio. Si tratta ora di sapere se e in che misura tale disciplina sia 
stata modificata dalle norme via via introdotte nel nostro ordinamento.  
L’art. 31 d. lgs. n. 198/1996, I c. recepiva sostanzialmente la defini-
zione di indicazione geografica contenuta nell’art. 22 dell’Accordo 
TRIPs come “quella che identifica un paese, una regione, o una locali-
tà, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e 
le cui qualità, reputazione o caratteristiche siano dovute, esclusiva-
mente o essenzialmente, all’ambiente geografico d’origine”, aggiun-
gendo alla definizione dell’Accordo TRIPs le parole “comprensivo dei 
fattori naturali, umani e di tradizione”. E nel secondo comma stabiliva 
che “Fermo il disposto dell’art. 2598, n. 2 del c.c. e le disposizioni 
speciali in materia… , costituisce atto di concorrenza sleale, quando 
sia idoneo a ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni geografiche, 
nonché qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un pro-
dotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da 
una località diversa dal vero luogo d’origine, oppure che il prodotto 
presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da 
una località designata da un’indicazione geografica”.  
In sostanza la disposizione stabiliva che l’uso di un’indicazione di 
provenienza rientrante nella definizione per indicare prodotti non pro-
venienti dalla località o che non presentino le qualità, la reputazione o 
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le caratteristiche che sono proprie dei prodotti provenienti da tali loca-
lità costituisce concorrenza sleale “quando sia idoneo a ingannare il 
pubblico”.  
In realtà l’art. 31 d.lgs. n. 198/1996 non faceva che codificare 
l’orientamento della giurisprudenza in tema di uso di false indicazioni 
di provenienza, limitatamente, però, alle indicazioni geografiche rien-
tranti nella definizione del primo comma, qualificate dal fatto di esse-
re utilizzate per designare prodotti le cui qualità, reputazione o caratte-
ristiche siano dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente 
geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani o di tra-
dizione, che sono certamente le più importanti, quelle rispetto alle 
quali la tutela accordata dalla giurisprudenza era più forte
161
.  
Restava fuori dall’ambito di applicazione della disposizione l’uso di 
indicazioni di provenienza «semplici», vale a dire indicazioni che 
“non trasmettono oltre a quella del luogo di provenienza alcuna in-
formazione sulla qualità, reputazione o caratteristiche del prodotto” o 
che suggeriscono solo indicazioni generiche sulle qualità dei prodotti 
che provengono dalla zona
162
. Restava altresì fuori dall’ambito di ap-
plicazione della disposizione l’uso di indicazioni di provenienza non 
ingannevoli, ma tali da agganciarsi indebitamente alla reputazione dei 
prodotti provenienti dalla zona; uso che, secondo la giurisprudenza, 
rientra ugualmente nella fattispecie della appropriazione di pregi al-
trui
163
. Infine v’è da osservare che l’art. 3 d. lgs. n. 198/1996, poiché 
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rivolto a tutelare gli imprenditori operanti nella zona, non offriva tute-
la agli altri imprenditori concorrenti. 
 
3.5. Dall’art. 31 d. lgs. 198/1996 agli art. 29 e 30 c.p.i.  
 
L’art. 29 c.p.i. stabilisce che sono protette dallo stesso Codice non so-
lo le indicazioni geografiche, alle quali soltanto si riferiva l’art. 31 d. 
lgs. n. 198/1996, ma anche le denominazioni d’origine, facendo rien-
trare le une e le altre nell’ampia definizione dell’articolo 29, che si rifa 
all’art. 22 Accordo TRIPs. Il successivo art. 30 c.p.i. determina la tu-
tela negli stessi identici termini del secondo comma del vecchio art. 31 
d. lgs. 198/1996, con la sola, fondamentale differenza che non qualifi-
ca la violazione dell’indicazione geografica come atto di concorrenza 
sleale. La disposizione fa salva la disciplina in materia di concorrenza 
sleale (non solo quella di cui al n. 2 dell’art 2598 c.c.) e le convenzio-
ni internazionali in materia (non “le disposizioni speciali in materia” 
che, come si sa non sono contenute solo in convenzioni internazionali, 
ma anche in regolamenti comunitari e in leggi speciali): l’intenzione 
del legislatore è, come già osservato, quella di sottrarre la disciplina in 
questione al governo della norme contro la concorrenza sleale, qualifi-
cando le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine come 
oggetto di diritti di proprietà industriale.  
Dal punto di vista dogmatico questo significa che le indicazioni geo-
grafiche e le denominazioni di origine rientranti nella definizione le-
gale sono oggetto di un diritto assoluto, che spetta collettivamente a 
tutti gli imprenditori operanti nella zona delimitata e che consiste nel 
potere di vietare l’uso della denominazione per designare prodotti non 
provenienti dalla stessa e non realizzati in conformità ai metodi pro-
83 
 
duttivi ivi praticati ed eventualmente codificati. Dal punto di vista pra-
tico, tuttavia, tale qualificazione dogmatica non aggiunge nulla alla 
protezione di cui le indicazioni geografiche erano oggetto sulla base 
degli artt. 2598 c.c. e 31 d.lgs. n. 198/1996, né per quanto riguarda i 
presupposti della protezione, che si ricavano ora come allora dalla de-
finizione di indicazione geografica, né per quanto riguarda il contenu-




Ciò vale per le indicazioni di provenienza non protette da disposizioni 
speciali. Per quelle protette da tali disposizioni speciali, invece, nono-
stante l’art. 30 c.p.i. non faccia salve “le disposizioni speciali in mate-
ria”, è evidente che i presupposti e il contenuto della protezione sono 
determinati da queste stesse norme, dovendosi ritenere che il c.p.i. non 
abbia inteso derogare a tali disposizioni
165
.  
Se ne conclude che l’inserimento della disciplina delle indicazioni ge-
ografiche nel c.p.i. non  ha inciso direttamente sul contenuto della pro-
tezione, bensì sulla tutela giurisdizionale e sull’apparato sanzionato-
rio.  
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 30/2005, le indica-
zioni geografiche rientranti nella definizione dell’art. 29 c.p.i., diverse 
dalle denominazioni di origine «speciali», sono protette sul piano so-
stanziale nei termini dell’art. 30 c.p.i. e sul piano delle sanzioni e della 
tutela giurisdizionale sulla base delle disposizioni contenute nella sez. 
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 Si ricordi che, per quanto riguarda le denominazioni geografiche del settore agro-alimentare 
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II del capo II del Codice. Diversamente, le denominazioni d’origine 
oggetto di protezione speciale sono protette sul piano sostanziale dalle 
disposizioni speciali e sul piano delle sanzioni e della tutela giurisdi-
zionale sulla base delle disposizioni generali del codice stesso, se e 
nella misura in cui le disposizioni speciali, come per lo più avviene, 
non prevedano la tutela giurisdizionale civilistica. In particolare, per le 
indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette dal Reg. 
CE 510/2006 l’inserimento nel c.p.i. non può riguardare la tutela so-
stanziale, che è stabilita dal regolamento stesso, ma solo le sanzioni e 
la tutela giurisdizionale affidate alle legislazioni nazionali
166
. 
Si deve dunque prendere atto che le indicazioni geografiche che rien-
trano nella definizione dell’art. 29 c.p.i. sono ormai protette sulla base 
delle disposizioni dello stesso c.p.i., e quest’ultimo, con riguardo alle 
denominazioni di origine e anche a quelle protette dal regolamento 
comunitario il c.p.i. svolge una funzione integrativa sul piano delle 
sanzioni e della tutela giurisdizionale, prima svolta dalla disciplina 
della concorrenza sleale. Ciò non significa, tuttavia, che la disciplina 
della concorrenza sleale non trovi in alcun modo applicazione con ri-
ferimento alle indicazioni geografiche: l’art. 30 c.p.i., infatti, facendo 
salva la disciplina della concorrenza sleale, sembra consentire 
l’applicazione della stessa anche all’uso di false indicazioni geografi-




Del resto l’applicazione della disciplina repressiva della concorrenza 
sleale di cui agli artt. 2598 e seguenti del c.c., pur non presentando di 
regola alcuna utilità pratica, poiché indubbiamente più debole rispetto 
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alla tutela giurisdizionale prevista dal c.p.i., può sopperire ad eventuali 
lacune della tutela reale, almeno per quanto riguarda la legittimazione 
ad agire delle associazioni professionali, prevista dall’art. 2601 c.c. 
(non anche dal c.p.i.
168
).  
In ogni caso la disciplina della concorrenza sleale continua a trovare 
applicazione nei confronti delle indicazioni geografiche semplici che 
non rientrano nella definizione dell’art. 29 c.p.i., in quanto designano 
prodotti provenienti da una località cui il pubblico attribuisca impor-
tanza ricollegandole una certa reputazione, anche se non riconducibile 
a precisi e verificabili fattori. E altresì trova ancora applicazione alle 
stesse indicazioni geografiche di cui all’art. 29 c.p.i., nella misura in 
cui questa disciplina protegge interessi diversi e ulteriori rispetto a 
quelli tutelati dal c.p.i.  
L’art. 30 c.p.i., infatti, non tutela le indicazioni geografiche contro 
l’agganciamento parassitario che non sia tale da ingannare il pubblico 
sulla provenienza ed eventualmente sulla qualità dei prodotti mentre, 
come abbiamo visto, lo stesso può rientrare nella fattispecie 
dell’appropriazione di pregi altrui. Inoltre - è bene ribadirlo - gli artt. 
29 e 30 c.p.i. sono rivolti a tutelare esclusivamente gli imprenditori 
che operano nella zona, ai quali è riservato l’uso della denominazione 
per designare prodotti lì ottenuti in conformità ai metodi produttivi 
tradizionali; non sono rivolti anche a proteggere gli altri imprenditori 
che siano ugualmente pregiudicati dall’uso ingannevole della denomi-
nazione geografica.  
Questo limite alla portata della protezione è del resto insito nella qua-
lificazione della indicazione geografica come oggetto di un diritto di 
proprietà industriale. La repressione della concorrenza sleale, invece, 
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vieta l’uso ingannevole delle indicazioni di provenienza anche 
nell’interesse dei concorrenti che non operano nella zona e non hanno 
titolo per utilizzare la denominazione. E l’istituto della concorrenza 
sleale può assolvere tale funzione di tutela dei concorrenti da comuni-
cazioni ingannevoli con riferimento sia alle indicazioni di provenienza 
semplici che a quelle qualificate; questo è il significato dell’incipit 
dell’art. 30 che fa salva la disciplina della concorrenza sleale, non a-
vendo utilità un cumulo di sanzioni e di mezzi di tutela giurisdiziona-
le
169
.   
 
3.6. Rapporti fra le discipline nazionali e sovranazionali  
              
Tenendo conto dell’eterogeneità delle disposizioni, sia di fonte nazio-
nale sia sovranazionale, applicabili alle fattispecie delle indicazioni 
geografiche, ci sembra necessario comprenderne meglio il coordina-
mento e la compatibilità delle une con le altre.  
Il reg. CE n. 06/510 ha introdotto una tutela speciale delle denomina-
zioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) relative al 
settore agro-alimentare, destinata ad avere applicazione ad esclusione 
delle discipline nazionali (salvo che per i rimedi giurisdizionali e le 
sanzioni) in tutto il territorio della Comunità. A seguito dell’entrata in 
vigore della suddetta normativa, il campo di applicazione della tutela 
«generale» delle indicazioni geografiche, prevista dall’ art. 31 d. lgs. 
n. 198/1996, poi dagli artt. 29 e 30 c.p.i., veniva ad essere limitato 
proprio con riguardo al settore - quello agro-alimentare - nel quale le 
indicazioni geografiche rivestono importanza maggiore. 
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A ben vedere la determinazione dei rapporti fra la disciplina comuni-
taria e le legislazioni nazionali è in dottrina questione controversa
170
; 
controverso è, in particolare, se la disciplina comunitaria trovi appli-
cazione ad esclusione di quelle nazionali non solo per quanto riguarda 
il contenuto della tutela delle indicazioni o denominazioni registrate in 
sede comunitaria, ma anche per quanto riguarda la tutela delle indica-
zioni geografiche relative al settore agro-alimentare che, pur non regi-
strate, presentino i requisiti di tutelabilità come D.O.P. o come I.G.P.  
Non v’è dubbio, infatti, che un’ interpretazione estensiva della portata 
della disciplina comunitaria ridurrebbe notevolmente il campo di ap-
plicazione della normativa nazionale, quale risulta dagli art. 29 e 30 
del c.p.i. e dalla disciplina repressiva della concorrenza sleale
171
.  
Come si è anticipato, la protezione sostanziale delle denominazioni 
registrate in sede comunitaria è determinata in via esclusiva dalle di-
sposizioni del regolamento e le legislazioni nazionali intervengono so-
lo per stabilire le sanzioni e i rimedi di carattere giurisdizionale o am-
ministrativo
172
. Ciò che si desume chiaramente non solo dalla finalità 
del regolamento, enunciata nel sesto considerando
173
, di accordare alle 
denominazioni registrate in sede comunitaria una protezione uniforme 
in tutti gli Stati membri, ma anche dal chiaro tenore dell’art. 13, che 
definisce in modo completo e dettagliato il contenuto della protezione 
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dal punto di vista sostanziale. Dai considerando del regolamento, inol-
tre, risulta che l’obiettivo perseguito dallo stesso è quello di uniforma-
re la disciplina delle indicazioni geografiche nel settore agro-
alimentare. Il perseguimento coerente di tale obiettivo richiederebbe 
l’applicazione esclusiva della disciplina comunitaria a tutte le indica-
zioni geografiche del settore agro-alimentare che implichino un lega-
me fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica
174
. Se 
così fosse, in assenza di un’armonizzazione delle legislazioni naziona-
li, la disciplina comunitaria dovrebbe trovare applicazione in via e-
sclusiva anche alle denominazioni non registrate in sede comunitaria e 
che presentino i requisiti per esserlo, forse persino a quelle che, pur 
indicando un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine 
geografica, non presentino i presupposti previsti dagli artt. 13 e 14 del 
reg. CE n. 510/2006. Nessuna di queste denominazioni geografiche 
potrebbe essere protetta dalle legislazioni nazionali e non potrebbero 
esserlo in particolare quelle alle quali sia stata rifiutata la tutela comu-
nitaria. 
La questione non è stata ancora affrontata in modo diretto e generale 
dalla Corte di Giustizia. Tuttavia, quest’ultima più volte si è occupata 
della questione se la disciplina comunitaria precluda agli Stati membri 
di proteggere denominazioni geografiche che non indichino un nesso 
fra le caratteristiche e la qualità dei prodotti e la provenienza da un de-
terminato luogo. E l’ha risolta riconoscendo il potere degli Stati mem-
bri di disciplinare, in particolare nell’ambito della repressione della 
pubblicità ingannevole e della concorrenza sleale, l’uso delle indica-
zioni di provenienza «semplici», vale a dire secondo le indicazioni di 
provenienza che si riferiscono a prodotti o servizi che secondo 
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l’opinione del pubblico di riferimento non presentano particolari carat-
teristiche o qualità. Tali indicazioni possono essere protette negli ordi-
namenti nazionali vietandone l’uso per indicare prodotti o servizi a-
venti una provenienza diversa. Presupposto della protezione è che una 
parte non irrilevante del pubblico possa intendere l’indicazione geo-
grafica come indice della provenienza geografica dei prodotti; non an-




Facendo propria la distinzione fra indicazioni di provenienza semplici 
e qualificate e affermando che la protezione delle prime negli ordina-
menti nazionali non è incompatibile con la disciplina comunitaria del-
le denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette, la 
Corte di Giustizia sembra implicitamente ritenere che la tutela nazio-
nale delle indicazioni geografiche che per il pubblico interessato indi-
cano non solo la provenienza geografica, ma anche la caratteristiche o 
qualità dei prodotti o servizi sia incompatibile col diritto comunitario 
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l’argomento fatto valere dalla convenuta secondo cui la finalità del regolamento, risultante dal set-
timo considerando, sarebbe quella di pervenire ad una completa uniformità della tutela delle indi-
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Nondimeno, la Corte di Giustizia non ha indicato alcun criterio che 
consenta di distinguere in modo univoco le indicazioni geografiche 
soggette in via esclusiva al diritto comunitario da quelle proteggibili 
dagli ordinamenti nazionali. Infatti, da una parte, indicazioni di prove-
nienza semplici non sono soltanto quelle che non suggeriscono alcun 
nesso fra le caratteristiche o le qualità dei prodotti e la località desi-
gnata; lo sono anche le indicazioni di provenienza cui il pubblico at-
tribuisce (o può potenzialmente attribuire) importanza ricollegando al-
le stesse una reputazione, pur non riconducibile a precisi e verificabili 
fattori. Anzi, solo in quanto il pubblico annetta importanza alla prove-
                                                                                                                                                               
cazioni di provenienza, osservando che lo scopo è quello di garantire una protezione uniforme nel-
la Comunità solo delle denominazioni cui si riferisce e che presentino i requisiti per essere regi-
strate. Diversamente, “la protezione nazionale che uno Stato membro può concedere a denomina-
zioni geografiche che non soddisfano i presupposti per la registrazione ai sensi del reg. CEE 
92/2081 è disciplinata  dal diritto nazionale del detto Stato membro e resta confinata al territorio 
dello stesso” (v. punti 49 e 50).  
In altre parole la sentenza si presta ad essere interpretata nel senso di ammettere che il regolamento 
lasci agli Stati membri la possibilità di tutelare tutte le indicazioni geografiche che non presentino i 
requisiti per essere registrate in sede comunitaria.  
Con la sentenza 18 novembre 2003 (caso “American Bud I”) la Corte ribadisce quanto aveva af-
fermato nella precedente sentenza di cui sopra con riferimento ad una denominazione ceca 
(“Bud”), protetta anche in Austria in forza di una convenzione bilaterale stipulata nel 1976. Ag-
giunge che il principio vale anche se la protezione della denominazione è indipendente da qualsiasi 
rischio di inganno, perseguendo lo scopo di “impedire che i produttori di uno Stato contraente u-
sino le denominazioni geografiche di un altro Stato sfruttando così la reputazione propria dei 
prodotti delle imprese stabilite nelle regioni o nei luoghi indicati da tali denominazioni”. Affinché 
tale tutela, che rientra nella proprietà industriale, sia giustificata ai sensi dell’art. 30 Trattato CE 
occorre che la denominazione indichi una regione o un luogo e non sia divenuta generica nello 
Stato di origine. Viceversa, se la denominazione non si riferisse né direttamente né indirettamente 
all’origine geografica del prodotto la tutela non sarebbe giustificata dalla finalità di “evitare che 
operatori economici ottengano un vantaggio indebito o che i consumatori siano indotti in errore 
riguardo ad una qualsiasi caratteristica di tali prodotti” e sarebbe in contrasto con l’art. 28 del 
Trattato.  
Infine, con la sentenza 8 settembre 2009 (“American Bud II”) la Corte di Giustizia è tornata sulla 
questione della proteggibilità della denominazione “Bud” confermando quanto aveva affermato 
nella precedente decisione, aggiungendo, tuttavia, che il reg. CE 06/510 trova applicazione in via 
esclusiva alle denominazioni d’origine e dunque osta all’applicazione di un trattato bilaterale “che 
conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una 
denominazione d’origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale tutela è effettivamente ri-
chiesta allorquando siffatta denominazione d’origine non ha costituito oggetto di una domanda di 
registrazione in forza di detto regolamento”. Inoltre la Corte chiarisce che sono denominazioni 
d’origine le denominazioni geografiche “dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite 
provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari” e per-
tanto offrono “una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica”. Secondo la Cor-
te, dunque gli Stati membri non possono tutelare denominazioni che rientrino in tale definizione e 
che assolvano la funzione di garantire la qualità dei prodotti provenienti dalla località designata.   
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nienza dei prodotti l’uso diretto o indiretto del nome della località per 
designare prodotti che non provengono dalla stessa può trarre in in-
ganno i consumatori e consentire di sfruttare indebitamente la reputa-
zione dei prodotti provenienti dalla località o dalle imprese che vi ope-
rano
177. Dall’altra, il campo di applicazione del reg. CE n. 06/510 è 
espressamente limitato dall’ottavo considerando “ai prodotti agricoli e 
alimentari per i quali esiste un legame fra le caratteristiche del prodot-
to o dell’alimento e la sua origine geografica”.  
Ne consegue che solo per le denominazioni che presentino i requisiti 
per essere registrate e protette a livello comunitario è forte l’esigenza 
di adottare un regime uniforme in tutta la Comunità, che superi le 
prassi eterogenee prima esistenti negli ordinamenti nazionali, mentre 
l’esclusione di una tutela nazionale di indicazioni che non possono ac-
cedere alla protezione comunitaria priverebbe di qualsiasi protezione 
denominazioni per le quali vi è un’effettiva domanda di tutela.  
In effetti la giurisprudenza della Corte di giustizia si presta ad essere 
interpretata nel senso di escludere l’applicazione del diritto nazionale 
solo alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche che 
presentino i requisiti per essere protette a livello comunitario, anche 
qualora la registrazione non sia stata richiesta
178
. 
Questa soluzione può essere motivata interpretando il regolamento in 
conformità al Trattato CE e alle Convenzioni internazionali. La Corte 
di Giustizia ha riconosciuto che le indicazioni di provenienza costitui-
scono oggetto di proprietà industriale e beneficiano della salvaguardia 
della proprietà industriale prevista dall’art. 30 del Trattato CE. Ciò 
implica che il diritto comunitario deve rispettare la tutela delle indica-
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zioni di provenienza prevista dagli ordinamenti nazionali, a meno che 
questa non sia sostituita da una disciplina comunitaria che tuteli in 




Pertanto il regolamento CE n. 06/510 può trovare applicazione ad e-
sclusione delle legislazioni nazionali solo in relazione alle denomina-
zioni che possono accedere alla protezione prevista dal regolamento 
stesso.  
Si potrebbe cercare di restringere ulteriormente l’ambito 
dell’applicazione esclusiva del diritto comunitario sostenendo che 
l’art. 22 dell’accordo TRIPs obbliga gli stati aderenti a proteggere le 
indicazioni di provenienza che presentano i requisiti del primo comma 
della stessa disposizione. Il reg. CE n. 06/510 certamente costituisce 
per gli Stati dell’Unione Europea adempimento di tale obbligo, tutta-
via, le indicazioni di provenienza possono accedere alla protezione 
comunitaria solo in quanto presentino i requisiti dell’art. 22 TRIPs. In 
effetti sembra esservi sostanziale coincidenza fra i requisiti dell’art. 22 
TRIPs e quelli stabiliti dal regolamento CE n. 510/06 per le D.O.P. e 
le I.G.P.
180
, con la differenza, però, che la tutela comunitaria è accor-
data solo alle denominazioni che siano state registrate e che siano og-
getto di disciplinari di produzione.  
Si stratta di sapere se, non potendo la disciplina comunitaria porsi in 
contrasto con l’Accordo TRIPs, le denominazioni non registrate in se-
de comunitaria e per le quali quindi non esiste un disciplinare di pro-
duzione siano tutelabili a livello nazionale sulla base dell’art. 22 
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dell’Accordo TRIPs e quindi degli artt. 29 e 30 c.p.i.181 Se così fosse, 
si avrebbe però una coesistenza fra la tutela nazionale e comunitaria in 
certo senso analoga a quella esistente in materia di marchi che lasce-
rebbe agli operatori e alle amministrazioni statali completa libertà di 
scelta fra la tutela nazionale e quella comunitaria; il reg. CE n. 06/510 
si applicherebbe in via esclusiva solo alle denominazioni registrate e 
protette in sede comunitaria. In tal modo verrebbe però frustrato 
l’obiettivo dello stesso regolamento, ossia quello di uniformare nel 
settore agroalimentare la protezione delle denominazioni di origine e 
delle indicazioni geografiche, come definite nell’art. 3.  
Non sorprende, dunque, che questa soluzione sia stata espressamente 
respinta dalla Corte di giustizia nella recente sentenza 8 settembre 
2009 (caso «American Bud II»). La Corte ha infatti affermato che il 
reg. CE n. 06/510 trova applicazione in via esclusiva alle indicazioni 
geografiche qualificate, volte a garantire che il prodotto cui sono attri-
buite provenga da una zona geografica e possieda talune particolari 
caratteristiche; i Giudici non hanno escluso che gli Stati membri pos-
sano tutelare indicazioni di provenienza che non presentino i requisiti 
stabiliti dal regolamento e quindi non svolgano la stessa funzione di 
garanzia qualitativa, purché tali indicazioni non siano utilizzate con le 
diciture o con i simboli che l’art 8 del regolamento riserva alle indica-
zioni geografiche registrate in sede comunitaria. 
In conclusione, se non è dubbio che il reg. CE 06/510 limiti il campo 
di applicazione della tutela nazionale delle indicazioni geografiche, è 
ancora dubbio in che misura avvenga. 
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 In questo senso C. GALLI, Op. cit., 76.  
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Per quanto riguarda il diritto italiano la soluzione di tale questione si 
riflette sull’applicazione al settore agro-alimentare della tutela prevista 
dagli artt. 29 e 30 c.p.i.  
Non sembra, invece, che la questione si rifletta sull’applicazione nello 
stesso settore della tutela derivante dalla repressione della concorrenza 
sleale poiché risulta sufficientemente sicuro che il reg. CE n. 06/510 
non precluda la tutela nazionale, che trova da noi il suo fondamento 
nell’ambito della repressione della concorrenza sleale, delle indicazio-
ni di provenienza semplici considerando tali quelle cui il pubblico at-
tribuisce (o può attribuire) anche potenzialmente importanza ai fini 
della reputazione dei prodotti che non dipenda da fattori precisi anche 
perché non (ancora) codificati e controllati. 
 
3.7. Il divieto dell’uso ingannevole di indicazioni di prove-
nienza e denominazioni di origine sulla base della re-
pressione delle pratiche commerciali sleali 
 
Come si è già affermato, l’uso di false indicazioni di provenienza è da 
tempo divenuto oggetto della disciplina repressiva della pubblicità in-
gannevole e delle pratiche commerciali sleali. Alla normativa comuni-
taria in materia di pubblicità ingannevole, contenuta in origine nella 
direttiva CEE n. 84/450
182
 e recepita dall’ordinamento italiano attra-
verso il d.lgs. n. 74/92, è seguita la direttiva CE n. 05/29, che ha intro-
dotto una disciplina generale in materia di pratiche commerciali sleali 
                                                          
182
 La dir. CE n. 05/29 ha mantenuto in vita la dir. CEE n. 84/450 sulla pubblicità ingannevole e 
comparativa, oggi sostituita dalla dir. CE n. 06/114, apportandovi qualche modifica secondaria e 
limitandone l’applicazione alla pubblicità ingannevole che si rivolge esclusivamente ai professio-
nisti e lede principalmente gli interessi dei concorrenti.  
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fra imprese e consumatori; direttiva attuata in Italia attraverso i decreti 
legislativi numeri 145 e 146 del 2 agosto 2007.  
L’art. 5 della direttiva vieta le pratiche commerciali sleali, in quanto 
contrarie alle norme sulla diligenza professionale, false o “idonee a 
falsare in misura rilevante il comportamento economico del consuma-
tore medio”, ossia suscettibili di “alterare sensibilmente la capacità del 
consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo a 
prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altri-
menti preso”183.  
La nozione di pratica commerciale tra imprese e consumatori fornita 
dal legislatore comunitario risulta particolarmente ampia, compren-
dendo “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comuni-
cazione commerciale, compresi la pubblicità e il marketing, posta in 
essere da un professionista e direttamente connessa alla promozione, 
alla vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”.  
Con i decreti legislativi numeri 145 e 146 del 2 agosto 2007 il legisla-
tore nazionale ha recepito la direttiva comunitaria, disciplinando, 
nell’ambito del c.d. Codice del consumo184, le pratiche commerciali 
scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori, e con 
un’apposita normativa (contenuta nel d. lgs. n. 145/2007) la pubblicità 
ingannevole e comparativa suscettibili di pregiudicare solo i profes-
sionisti e i concorrenti
185
.    
La pubblicità ingannevole, anche quella consistente nell’uso di false 
indicazioni di provenienza, risulta così sottoposta al regime delle pra-
                                                          
183
 Art. 2, par. I, lett. e), dir. CE n. 05/29.   
184
 Si veda l’art. 1 d.lgs. n. 146/2007: “Gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 
2005, recante il Codice del consumo, sono sostituiti dai seguenti:” 
185
 Peraltro affidando in via principale, ma non esclusiva, il compito di far rispettare i divieti stabi-




tiche commerciali scorrette di cui al Codice del consumo, o a quello 
della pubblicità ingannevole e comparativa di cui al d.lgs. n. 
145/2007, a seconda che essa sia idonea a danneggiare “in misura ri-
levante” i consumatori ovvero solamente i professionisti e i concor-
renti
186. Sia l’uno che l’altro regime, pur affidando in via principale 
all’Autorità garante il compito di reprimere le pratiche commerciali 
scorrette e la pubblicità ingannevole o comparativa illecita, fanno sal-
va la giurisdizione del giudice ordinario in materia di concorrenza sle-
ale e “di denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia187.  
Se ne conclude, pertanto, che l’uso di false indicazioni di provenienza, 
siano esse qualificate o semplici, rientra tanto nelle pratiche commer-
ciali ingannevoli, ora vietate dal Codice del consumo, quanto nella 
pubblicità ingannevole sanzionata dal d.lgs. n. 145/2007. Il primo 
comma dell’art. 21 del Codice del consumo, infatti, indica fra gli ele-
menti su cui può cadere l’inganno dei consumatori “l’origine geogra-
fica” dei prodotti e lo stesso fa l’art. 3 d.lgs. n. 145/2007. Inoltre, il se-
condo comma dello stesso art. 21 considera specificamente inganne-
vole “qualsiasi attività di commercializzazione del prodotto che inge-
neri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e al-
tri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità com-
parativa illecita”, confermando in tal modo che il divieto delle prati-
che commerciali ingannevoli trova applicazione anche all’uso confu-
sorio di segni distintivi oggetto di diritti di proprietà industriale (quali 
sono le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza quali-
                                                          
186
 A. VANZETTI, G. DI CATALDO, op.cit., 131 ss.; P. AUTERI, La disciplina della pubblicità, 
op. cit., 370 ss.  
187
 Secondo P. AUTERI sono da ritenersi fatte salve anche le azioni promosse dalle associazioni di 
consumatori ai sensi degli artt. 139 ss. del Codice del consumo, nonché le azioni collettive di risar-
cimento dei danni, previste dall’art. 140 bis, introdotte nel detto Codice dall’art. 2 della legge fi-
nanziaria 2008, come sostituito dall’ art. 49, I c., l. n. 99/2009 (vedi infra).   
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ficate), purché, si ribadisce, lo stesso uso sia concretamente idoneo a 
pregiudicare in misura rilevante il comportamento economico del con-
sumatore. 
È bene evidenziare che la repressione delle pratiche commerciali scor-
rette è rivolta a tutelare non solo i consumatori, ma anche i concorren-
ti
188
, soprattutto i concorrenti diversi dagli imprenditori che operano 
nella zona delimitata, ai quali ultimi è riservato l’uso della denomina-
zione geografica
189
. Tale dato si ricava sia dal considerando n. 6 della 
direttiva, che riconosce la legittimazione ad agire anche ai concorrenti, 
sia dall’art. 27 del Codice del consumo, che, al n. 15, qualifica il com-
pimento di pratiche commerciali scorrette quale fattispecie riconduci-
bile all’art. 2598 c.c. 
Il nuovo regime delle pratiche commerciali scorrette completa 
l’istituto della concorrenza sleale, fondato su norme sostanziali e che 
si avvale di mezzi di repressione ora di diritto amministrativo ora di 
diritto privato;  mezzi che, in linea di principio, possono essere attivati 
sia dai concorrenti sia dalle associazioni di consumatori, ma anche 
d’ufficio dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato190. 
Questo regime ha assunto la funzione, prima svolta dall’istituto con-
correnza sleale «tradizionale»
191, di reprimere l’uso ingannevole di in-
                                                          
188
 Fra le molti voci della dottrina che si esprimono in tal senso si veda, in primis, P. AUTERI, In-
dicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale, in 
Studi in memoria di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, 58. 
189
 Questi, infatti, qualora si tratti di indicazioni geografiche qualificate di cui all’art. 29 c.p.i., pos-
sono far valere la tutela tipica prevista dall’art. 30 della stessa legislazione speciale. Si osserva in 
dottrina (P. AUTERI, op. ult. cit.) che risulta opportuno sapere se la violazione del diritto ricono-
sciuto dagli artt. 29 e 30 c.p.i. costituisca anche concorrenza sleale “dipendente”, se e nella misura 
in cui tale duplice qualificazione di uno stesso comportamento e il cumulo delle due tutele abbia 
utilità pratica. 
190
 P. SPADA, Parte generale, in A.A.V.V., Diritto industriale, proprietà intellettuale e concor-
renza, Torino, 2012, 40 ss.  
191
 P. AUTERI, op. cit., 57.  
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dicazioni di provenienza, oggi non più solamente a tutela dei soli con-
correnti, bensì anche dei consumatori.  
 
3.8. Le condotte vietate dall’art. 30 c.p.i.: divieto di inganno  
 
Un primo gruppo di condotte vietate dall’art. 30 c.p.i. corrisponde ad 
ipotesi di utilizzazione del segno idonee a causare un inganno del 
pubblico.  
Il divieto di inganno non si limita all’uso diretto del segno, ma com-
prende l’utilizzo di qualunque mezzo nella presentazione o designa-
zione del prodotto, idoneo ad indurre in errore il consumatore su cir-
costanze rilevanti, suscettibili di determinare una scelta commerciale 
distorta. Costituiscono circostanze rilevanti, ai fini del giudizio di de-
cettività, tanto l’indicazione della provenienza geografica del prodotto 
quanto il possesso di specifiche caratteristiche o qualità che derivino 
esclusivamente o essenzialmente dallo stesso ambiente d’origine, co-
sicché può risultare ingannevole l’uso di denominazioni d’origine o 
indicazioni geografiche non solo per prodotti provenienti da aree geo-
grafiche diverse da quella identificata dal segno, ma anche per prodot-
ti che, pur provenienti dal territorio designato, siano del tutto privi di 
queste caratteristiche
192
.   
Sia in dottrina che in giurisprudenza si è poi individuato un’altra for-
ma di inganno rilevante, che può verificarsi allorquando il consumato-
re maturi l’erroneo convincimento che il prodotto sia sottoposto, con-
trariamente al vero, ad una serie di verifiche e controlli. In questo caso 
l’ingannevolezza dell’uso si riscontra nel fatto che le denominazioni, 
                                                          
192
 D. SARTI, Le indicazioni d’origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte in-
terpretative, in Studi in memoria di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, 621.  
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pur veritiere in ordine all’origine geografica o al rispetto dei metodi 
tradizionali di produzione, sono adottate da chi non si sia assoggettato 
ad alcun controllo (ove tali controlli siano previsti su base volontaria 
od obbligatoria)
193
. Peraltro tale tesi giurisprudenziale trova oggi e-
spressa conferma in quanto disposto dall’art. 21 lett. b) d. lgs. n. 
206/2005, che indica fra gli elementi in base ai quali è valutata 
l’idoneità ad ingannare il pubblico di una pratica commerciale “le ca-
ratteristiche principali del prodotto, quali l’origine geografica […] o i 
risultati […] di prove e controlli effettuati” sullo stesso194.  
In termini più generali si è affermato che la decettività del segno sus-
siste ogni volta in cui il messaggio da esso espresso superi la propria 
«funzione legittima», assegnando al prodotto un contenuto inesistente, 




Nella pratica si può escludere il caso in cui l’uso di una D.O.P. o 
I.G.P. violi il diritto di proprietà industriale di un’altra D.O.P. o I.G.P., 
precedentemente registrata in relazione a prodotti identici o compara-
bili, poiché assai rari si presumono i casi in cui sia accolta dalla 
Commissione una domanda di registrazione di una denominazione 
“omonima o parzialmente omonima di una denominazione già regi-
strata”. L’ art. 3, III par. lett b) del regolamento CE n. 06/510, infatti, 
stabilisce espressamente che “l’impiego di una denominazione omo-
nima registrata è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali 
da assicurare che la denominazione omonima registrata successiva-
                                                          
193
 D. SARTI, Op. cit., 622; Cfr. Trib. Vicenza, 19 giugno 2002, in Giur. ann. dir. ind., 2003, n. 
4502.  
194
 V. retro 3.7.  
195
 LUCIFERO, L’origine dei prodotti alimentari. La nullità di un marchio e il carattere di ingan-
nevolezza del segno per l’indicazione di un’origine del prodotto diversa da quella della sua mate-
ria prima”, in Giur. It., 2006, 7, 1413.  
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mente sia sufficientemente differenziata da quella registrata in prece-
denza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai 
produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore”.  
Al contrario, assai più frequente è la violazione di una D.O.P. o di una 
IGP per mezzo dell’uso ingannevole di segni non registrati in funzione 
di denominazioni d’origine o indicazioni geografiche, il cui utilizzo è 
eventualmente legittimato e protetto dalla legislazione nazionale
196
. 
Nello specifico, tale fattispecie può consistere in una vera e propria 
usurpazione dell’indicazione (e cioè in un uso diretto del segno regi-
strato come D.O.P. o I.G.P. per prodotti che non sono originari della 
zona geografica delimitata, che non ne posseggono le caratteristiche 
tipiche o che non sono sottoposti a controlli e verifiche di conformità a 
disciplinari di produzione) ovvero nell’utilizzo di un segno simile su 
prodotti identici o comparabili a quelli contrassegnati dalla denomina-
zione protetta; segno che, se pur privo della dicitura “D.O.P.” o 
“I.G.P.” ed eventualmente dotato di molti elementi che lo differenzia-
no da quello richiamato, risulta nondimeno suscettibile di indurre in 
errore il consumatore
197
. Com’è evidente, infatti, la somiglianza all’ 
indicazione o denominazione registrata di segni utilizzati per qualifi-
care prodotti identici o simili può essere tale da determinare nel con-
                                                          
196
 C. Giust. CE 18 novembre 2003, C-216/2001; C. Giust. CE 8 settembre 2009, C-478/07. 
197
 Aut. Gar. Conc. Merc., 26 ottobre 2005, n. 14821 in www.agcm.it ha affermato l’illiceità 
dell’utilizzo dell’espressione “Le specialità regionali – salamella calabrese piccante” poiché rite-
nuta idonea a far intendere che il prodotto sulla quale essa era apposta fosse un “salume preparato 
secondo i parametri qualitativi tipici della tradizione salumiera calabrese. Infatti, la collocazione 
nel testo del messaggio dell’indicazione «Calabrese» e i caratteri grafici utilizzati risultano idonei 
ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto pubblicizzato abbia le stesse qualità e carat-
teristiche dei salumi che godono del riconoscimento della denominazione di origine protetta, in 
particolare della «Salciccia di Calabria DOP». Tale fattispecie è pertanto atta a creare “confusio-
ne nei consumatori tra il prodotto cui si riferisce e i salumi di Calabria qualificati come 
D.O.P.3w. Né l’indicazione in etichetta del luogo di produzione e confezionamento vale ad esclu-
dere il carattere ingannevole del messaggio, in quanto detta indicazione viene riportata con carat-
teri assai più piccoli rispetto al resto del messaggio”; così anche Aut. Gar. Conc. Merc., 27 luglio 
2006, n. 15770 e Aut. Gar. Conc. Merc. 26 aprile 2006, n. 16785 in www.agcm.it.          
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sumatore un rischio di confusione che può consistere finanche in un 
rischio di sovrapposizione dei detti segni e di assimilazione dei pro-
dotti da essi contraddistinti
198
.  
In giurisprudenza, se sempre si è ammesso che la fattispecie dell’uso 
ingannevole potesse integrarsi non solo mediante l’uso illegittimo del-
la denominazione protetta in relazione a prodotti aventi origine e ca-
ratteristiche diverse, ma anche attraverso l’uso di segni dissimili e tut-
tavia idonei a far confondere il consumatore con il segno registrato, 
meno immediato è risultato stabilire se la stessa ingannevolezza do-
vesse essere valutata astrattamente o concretamente, ossia prescinden-
do o meno dalle modalità dell’uso del segno e dall’effettiva percezio-
ne di esso da parte del pubblico
199
.    
Nonostante, infatti, si discuta dell’uso di segni suscettibili di richiama-
re denominazioni d’origine o indicazioni geografiche registrate, che 
godono di una tutela uniforme in tutti gli Stati dell’Unione, una recen-
te pronuncia della Corte di Giustizia
200
 ha sostenuto che l’idoneità ad 
ingannare il pubblico di un segno, usato in funzione di indicazione ge-
ografica o di denominazione d’origine o come semplice comunicazio-
ne pubblicitaria
201
, deve essere valutata concretamente, sulla base di 
tutti gli elementi che la compongono e dell’effettiva percezione di un 
consumatore medio “normalmente informato e ragionevolmente atten-
to” circa l’origine e la qualità dei prodotti.  
Ne consegue che, qualora il pubblico mediamente informato ritenesse 
che il segno, il cui uso si afferma lesivo del diritto di proprietà indu-
                                                          
198
 Trib. CE, 12 giugno 2007, T-57/04 in www.curia.europa.eu.  
199
 Cfr. le seguenti pronunce della Corte di Giustizia: 8 settembre 2009, proc. C-478/07 e 18 no-
vembre 2003, proc. C-216/01 (rispettivamente Bud II e Bud I).  
200
 C. Giust. CE, 10 luglio 2009, C-446/07 (punti 60 e 61) in www.curia.europa.eu. 
201
 V. art. 2, I c. lett. a) d.lgs. 145/07. 
102 
 
striale, non sia idoneo ad identificare un luogo geografico preciso
202
 e 
sia pertanto insuscettibile di essere associato o confuso con una 
D.O.P. o una I.G.P., il rischio di inganno potrebbe risultare insussi-
stente. Ciò che legittimerebbe la coesistenza di D.O.P. o I.G.P. con 
segni usati come indicazioni geografiche, marchi o come semplici 
comunicazioni commerciali che, pur contenenti i medesimi riferimenti 
geografici (assieme a più meno rilevanti elementi differenziali), non 
sono tali da indurre in inganno il pubblico sulla reale origine del pro-
dotto. In verità la convivenza di segni simili dovrà essere valutata an-
che sulla base della funzione commercialmente svolta (e giuridica-
mente tutelata) da ciascuno di essi; tema, questo, che ha a lungo occu-
pato i giudici comunitari e che sarà approfondito a breve.  
Tornando alla fattispecie del rischio d’inganno del pubblico, pur te-
nendo conto degli argomenti suesposti, non si può non rilevare come 
la disciplina contenuta nell’art. 13 del regolamento CE n. 06/510 con-
templi un modello di protezione particolarmente forte
203
; la quale di-
sciplina, estendendosi uniformemente in tutti i Paesi dell’Unione, pre-
scinde dalla percezione della D.O.P. o I.G.P. da parte del pubblico di 
ciascuno Stato membro. Ciò che fa ritenere preferibile che 
l’ingannevolezza dell’uso di denominazioni d’origine o indicazioni 
geografiche (ovvero di qualsiasi altro mezzo nella presentazione e de-
signazione del prodotto) sia valutata astrattamente, sì sulla base della 
                                                          
202
 In particolare C. Giust. CE, 18 novembre 2003, C-216/01, www.curia.europa.eu.  
203
 D. SARTI, Op. cit., 628 definisce “estrema” la tutela prevista dal regolamento CE 06/510; si 
legga inoltre il sesto considerando dello stesso regolamento: “E’ opportuno prevedere un approc-
cio comunitario per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo 
comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografi-
che e le denominazioni d’origine, poiché garantisce tramite un approccio più uniforme, condizioni 
di concorrenza uguali fra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando 
la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori”.   
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percezione del pubblico medio, ma senza considerare la presenza di 
elementi differenziali più o meno determinanti. 
Conclusione, questa, suffragata dalla giurisprudenza nazionale, la qua-
le ha ritenuto in più occasioni che l’uso di segni contenenti il nome 
geografico oggetto della registrazione è “di per sé” idoneo ad inganna-




Diversamente, laddove il giudizio di contraffazione riguardi l’uso di 
denominazioni d’origine o indicazioni geografiche di mero fatto, cioè 
non registrate ai sensi dell’art. 6 del regolamento CE n. 06/510, tutta-
via tutelabili ai sensi degli artt. 29 e 30 c.p.i., non si potrà prescindere 
- va da sé - dalla prova della concreta idoneità del segno a designare 
agli occhi del pubblico un prodotto o una serie di prodotti dotati di 
un’ottima reputazione o di peculiari caratteristiche o qualità, dovute 
alla provenienza da un preciso luogo geografico nel quale si riscontri-
no particolari fattori ambientali o si siano radicate tradizioni artigiana-
li
205
.   
In relazione a quest’ultima fattispecie un profilo di criticità può ri-
guardare la determinazione del pubblico rilevante ai fini 
dell’accertamento della violazione del diritto di proprietà industriale. 
Sul punto si contrappongono, da un lato, prospettive tendenti a valo-
rizzare il giudizio del pubblico del luogo o dei luoghi vicini a quello 
                                                          
204
 Cfr. Trib. Varese, 7 settembre 1989, in Giur. ann. dir. ind. 1989, n. 2443; Trib. Vicenza, 19 
giugno 2002 in Giur. ann. dir. ind., 2003, n. 4502. Qui si legge: “Non è ammissibile il tentativo di 
immettere sul mercato contrassegnandoli con propri marchi contenenti, pure con qualche varia-
zione, la scritta «Asiago», senza sottoporsi alla vigilanza e ai controlli degli organi preposti alla 
legislazione di riferimento e ignorando tutta la disciplina che presiede alla lavorazione, alla pro-
duzione e alla commercializzazione dei prodotti caratterizzati dal riconoscimento di una DOP al 
fine di sfruttare la notorietà, l’apprezzamento e la diffusione conseguita dal prodotto originale con 
l’attribuzione in campo europeo della prefata denominazione d’origine”.         
205
 V. retro.  
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cui fa riferimento il nome geografico
206
, dall’altro, prospettive tendenti 
a valorizzare il giudizio del pubblico del luogo in cui il nome viene di 
fatto utilizzato
207. In linea di principio il pubblico del luogo d’origine è 
maggiormente consapevole della capacità della denominazione o indi-
cazione di identificare caratteristiche tipiche della tradizione produtti-
va locale; e tale maggiore consapevolezza rileva con riferimento ai  
presupposti di tutela. 
Il pubblico del luogo d’origine, infatti, è maggiormente portato ad at-
tribuire alla denominazione o indicazione una funzione distintiva della 
rispondenza del prodotto a standard qualitativi specifici della tradi-
zione locale; la generalità dei consumatori delle altre aree geografiche 
può invece attribuire alla denominazione o indicazione un significato 
descrittivo di generiche caratteristiche qualitative di prodotti prove-
nienti da qualsiasi luogo; talvolta può non essere nemmeno consape-
vole che la denominazione o indicazione fa riferimento ad un’area ge-
ografica. Le denominazioni o indicazioni non percepite dalla generali-
tà del pubblico in funzione identificatrice della rispondenza a standard 
qualitativi specifici della produzione locale rischiano di essere consi-
derate generiche, perciò non tutelabili, così come non sono tutelabili i 
marchi privi di capacità distintiva
208
.                       
In conclusione, l’uso di denominazioni d’origine o di indicazioni geo-
grafiche ovvero l’uso di qualsiasi altro “mezzo” attraverso il quale il 
prodotto è presentato risulta sanzionato in quanto ingannevole dall’art. 
30 c.p.i. ogni qual volta comunichi al pubblico la presenza di elementi 
inesistenti - corrispondano essi alla provenienza geografica del prodot-
                                                          
206
 Cfr. C. Giust. CE, 18 novembre 2003, C-216/01 in www.curia.europa.eu.    
207
 D. SARTI, Op. cit., 626.  
208
 D. SARTI, Op. cit., 624.  
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to o alle sue peculiari caratteristiche - tali da determinare direttamente 
o indirettamente la scelta del consumatore.  
 
3.9. L’uso del segno idoneo ad evocare la denominazione per 
prodotti comparabili  
 
L’art. 30 c.p.i. non vieta esclusivamente l’uso ingannevole delle indi-
cazioni geografiche (latamente intese) o di altri mezzi nella presenta-
zione o designazione del prodotto, ma impedisce altresì l’uso del se-
gno che comporti “un indebito sfruttamento della reputazione                                                                                




La fattispecie costituita dallo sfruttamento della denominazione pro-
tetta non prevede che il consumatore sia indotto in inganno; questi, 
anzi, è perfettamente capace di distinguere i prodotti ed è consapevole 
del fatto che essi hanno origini diverse o caratteristiche o qualità di-
stinte. Tuttavia, l’uso di un segno simile a una denominazione 
d’origine o a un’indicazione geografica in relazione a prodotti affini 
(comparabili), pur non essendo ingannevole, può, anche inconscia-
mente, indurre il consumatore mediamente informato a pensare ai 
prodotti originali, investendo così quelli contraffatti di una «luce di 
preferenza» che spetterebbe unicamente ai primi. Il che ci riporta alla 
fattispecie dell’ «agganciamento parassitario» di cui si è ampiamente 




                                                          
209
 Tale fattispecie risulta sanzionata ai sensi dell’art. 30 c.p.i. a seguito delle modifiche introdotte 
dall’art. 16 d. lgs. 13 agosto 2010, n. 131. La tutela delle indicazioni geografiche risulta ora più 
vicina a quella prevista dalle diposizioni dell’art. 13 reg. CE 510/2006.  
210
 V. retro.  
106 
 
È evidente lo sforzo del legislatore di estendere il più possibile la tute-
la reale sancita dall’art. 30 c.p.i. a tutte le fattispecie contemplate 
dall’art. 13 reg. CE n. 06/510211. La recente modifica introdotta 
dall’art. 16 l. 161/2010, infatti, consente di ritenere del tutto superata 
una risalente giurisprudenza, la quale affermava che “le normative di-
rette a tutelare le denominazioni d’origine hanno come loro unica fun-
zione quella di garantire un prodotto determinato e tipico del luogo 
d’origine, la cui tutela - a differenza dei marchi individuali - non copre 
i prodotti affini”212.      
 L’espressione «sfruttamento indebito», per quanto ampia, indica in-
fatti in termini univoci tutte le ipotesi di parassitismo nelle quali 
l’usurpatore si viene a trovare in condizioni di vendere più agevol-
mente i suoi prodotti (sia in termini di risparmio, sia in termini di più 
facile presa sul pubblico) grazie agli effetti vantaggiosi di un collega-
mento all’indicazione geografica o alla denominazione d’origine e al 
conseguente riversarsi della reputazione loro connessa sui prodotti in 
questione
213
. Tipico esempio di scuola di questo fenomeno si ha 
nell’ipotesi in cui il segno sia accompagnato da disclaimers quali «ti-
po», «maniera», «metodo» etc. o comunque vengano usate espressioni 
foneticamente idonee a richiamare il prodotto originale
214
.  
Inoltre, sebbene l’art. 30 c.p.i. colleghi l’indebito sfruttamento della 
reputazione acquisita dal segno all’uso di denominazioni d’origine o 
indicazioni geografiche, è opportuno far rientrare in questa tipologia 
                                                          
211
 G.E. SIRONI, La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche, in Dir. ind., 2010, 
536 ss.   
212
 Cass. 19 marzo 1991, n. 2942 secondo la quale “l’uso del toponimo «Parma» non può essere 
vietato a chi produca e commerci nella stessa zona prodotti dichiaratamente diversi dal prosciutto 
crudo, non confondibili con questo, poiché la disciplina ad esso relativa tutela la denominazione 
d’origine del solo prosciutto conservato con salagione e lunga stagionatura e non anche i prodotti 
affini come il prosciutto cotto”.  
213
 G.E. SIRONI, Op. cit., 538.  
214
 D. SARTI, Op. cit., 622.  
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di illecito anche l’adozione di simboli, immagini ed espressioni, diver-
si dal segno in sé considerato, che, pur non ingannando, risultino ido-
nei a suggerire al consumatore un collegamento con una precisa zona 
geografica qualificata.  
Negare ciò significherebbe privare di contenuto la nuova tutela intro-
dotta dal d. lgs. 131/2010, potendo bastare per sottrarsi ad essa l’uso 
di segni differenti da quello specificamente tutelato.  
In dottrina si è affermato che la nuova tutela contro l’agganciamento, 
al pari di quella già prevista contro l’inganno, opera contro qualunque 
forma di evocazione dell’origine geografica, quindi anche nell’ipotesi 
dell’uso di indicazioni indirette, che in qualunque modo generano nel-




La giurisprudenza comunitaria, dal canto suo, ha chiarito che “la no-
zione di evocazione […] si riferisce all’ipotesi in cui il termine utiliz-
zato per designare il prodotto incorpori una parte di una denominazio-
ne protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del 
prodotto, sia indotto ad avere in mente come immagine di riferimento, 
la merce che fruisce della denominazione”216. “In particolare” - preci-
sa la Corte - “può esservi l’evocazione di una denominazione protetta 
in mancanza di qualunque rischio di confusione fra i prodotti di cui è 
causa, pur non applicandosi nessuna tutela comunitaria agli elementi 
della denominazione di riferimento […]”. Donde sembra legittimo ri-
tenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora fra 
la parola utilizzata per designare il prodotto e la denominazione stessa 
risulti un’indiscutibile “similarità fonetica ed ottica”.  
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 Ancora G.E.SIRONI, Op. cit., 640.  
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Una recente pronuncia della Corte di Giustizia ha altresì affermato che 
può sussistere evocazione di una DOP, in mancanza di qualunque ri-
schio di confusione tra i prodotti, dovendosi tenere conto della “somi-
glianza concettuale” tra i due termini, “pur di lingue diverse” 217. 
Ancora ai fini delle concrete modalità con cui deve essere condotto il 
giudizio relativo alla sussistenza dell’evocazione, la giurisprudenza 
comunitaria ha dato grande rilievo alle modalità effettive di presenta-
zione del prodotto, affermando, per esempio, che “alcuni produttori di 
formaggio recante la denominazione “Parmesan” commercializzano 
tale prodotto con etichette che richiamano tradizioni culturali e pae-
saggi italiani. È legittimo dedurne che i consumatori in tale Stato 
membro percepiscono il formaggio “Parmesan” come un formaggio 
associato all’Italia, anche se in realtà è stato ottenuto in un altro Stato 
membro
218




                                                          
217
 C. Giust. CE, 26 febbraio 2008, C-132/08, in www.curia.europa.eu ha ritenuto che l’utilizzo 
della denominazione «Parmesan» in funzione descrittiva di un formaggio a pasta dura, unitamente 
ad immagini che richiamano i paesaggi italiani, possa evocare nel consumatore la DOP «Parmi-
giano Reggiano». 
218
 C. Giust. CE, 26 febbraio 2008, C-132/08, in www.curia.europa.eu. Anche l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato ha avuto modo di approfondire il tema, affermando in particolare 
l’illiceità dell’utilizzo di una dicitura quale “Le specialità regionali: salamella calabrese piccante” 
in quanto ritenuta idonea a far intendere che il prodotto sulla quale essa era apposta fosse “un sa-
lame preparato secondo i parametri qualitativi tipici della tradizione salumiera calabrese”. Infatti, 
la collocazione dell’indicazione “calabrese” nel testo del messaggio pubblicitario ed i caratteri gra-
fici utilizzati risultano “idonei ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto in questione ab-
bia le stesse qualità e caratteristiche dei salumi che godono del riconoscimento della denominazio-
ne d’origine protetta, in particolare della «Salciccia di Calabria DOP» (Cfr. AGCM, 26 ottobre 
2005, n. 14821).       
219
 Trib. Torino, 19 novembre 2001, in Giur. ann. dir. ind., 2001, n. 4380 ha accertato come illeci-
ta l’apposizione del marchio «Havana Ron» unitamente alla dicitura in caratteri visibili «Caribe», 
in quanto idonea a suggerire ingannevolmente la provenienza del rum (se non esclusivamente, al-
meno in parte) dall’isola di Cuba, dunque ad evocare suggestivamente l’indiscussa peculiarità del 
rum cubano, riconducibile alle caratteristiche climatiche dell’isola. Si segnala, tuttavia, Trib. Bol-
zano, 22 aprile 1998, in Giur. ann. dir. ind., 1998, n. 3808, il quale non ritenne illecito, né sotto il 
profilo dell’ingannevolezza né sotto il profilo dell’evocazione, l’utilizzo della denominazione “O-
riginal Sudtiroler Bauernspeck” usata nel contesto di un marchio complesso. L’indicazione, in 
questo caso, fu ritenuta meramente descrittiva del prodotto venduto e, come tale, non autonoma-
mente proteggibile.     
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In conclusione sembra possibile ritenere sussistente un’ evocazione 
ogni qual volta un segno uguale o simile alla denominazione o indica-
zione azionata sia richiamato nella mente del consumatore, in connes-
sione con prodotti anche analoghi, ma diversi da quelli per i quali la 
denominazione o indicazione esplica il proprio ambito di tutela. Allo 
stesso modo si potrà parlare di evocazione quando, sempre per prodot-
ti analoghi a quelli originali, venga utilizzato un insieme di segni in sé 
non interferenti con la denominazione, ma nel loro complesso idonei a 
richiamarla. 
 
3.10. Lo sfruttamento della reputazione del segno in relazione 
a prodotti diversi 
 
Il terzo livello di tutela si riferisce al divieto di sfruttamento della re-
putazione della denominazione o indicazione, a fronte dell’uso di se-
gni (o di qualsiasi altro mezzo) cui il pubblico non può in alcun modo 




Il divieto vale, dunque, in relazione all’uso del segno per prodotti to-
talmente diversi da quelli per i quali esso viene lecitamente utilizzato, 
venendo così ad estendere la protezione di questi segni fino ai confini 
della tutela «extramerceologica», nota alla disciplina dei marchi che 
godono di rinomanza. 
Si è osservato che la norma del c.p.i. non lascia vuoti di tutela, co-
prendo tutte le situazioni di inganno e di agganciamento, a prescindere 
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dalla vicinanza o lontananza merceologica tra i prodotti originali e 
quelli per i quali la denominazione è usata dal terzo
221
. 
Non è mancato, tuttavia, chi ha dato un’interpretazione più restrittiva 
della portata del divieto di sfruttamento della reputazione, affermando 
in particolare (anche se con specifico riferimento a quanto previsto al 
livello comunitario dall’art. 13 reg. CE n. 06/510) che, dal momento 
che l’attestazione di qualità si riferisce solo ai beni cui fanno specifico 
riferimento i disciplinari, la protezione in questione si riferirebbe solo 
ai «prodotti comparabili» e quindi non necessariamente ai beni affini; 
e inoltre lo sfruttamento della reputazione presupporrebbe sempre un 
agganciamento all’immagine della denominazione o indicazione ori-
ginale, nonché una certa omogeneità delle motivazioni rilevanti per 
l’acquisto222. 
Questi rilievi devono, però, ritenersi contrari alla lettera della norma 
citata, così come di quella del nuovo art. 30 c.p.i., che parla espressa-
mente di un uso idoneo a sfruttare la reputazione della denominazione 
protetta. Tali «limitazioni», peraltro,  sembrano contrarie alla ratio 
della disciplina in questione, che evidentemente non consente di di-
stinguere tra diversi gradi di sfruttamento della reputazione, rendendo-
la lecita quando non sia «motivazione rilevante» per l’acquisto, ma 
venga comunque ad attrarre l’attenzione del consumatore verso il pro-
dotto attraverso il richiamo alla valenza simbolica del segno. Ciò che è 
stato riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria, che sul punto ha 
affermato: «La normativa pertinente tutela i beneficiari contro l’uso 
illegittimo di dette denominazioni da parte di terzi che intendano pro-
fittare della reputazione da essa acquisita […] . Esse possono godere 
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di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i pro-
duttori che soddisfano la condizioni per usarle un mezzo essenziale 
per costruirsi una clientela. La reputazione delle denominazioni di ori-
gine dipende dall’immagine di cui queste godono presso i consumato-
ri. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente dalle caratteri-
stiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto», precisando 
altresì che lo scopo di questa tipologia di segni è anche quello «di evi-
tare l’uso abusivo di una denominazione da parte di terzi che desideri-
no trarre profitto dalla reputazione acquisita » dagli stessi.   
Del resto è del tutto evidente che lo sfruttamento della reputazione di 
indicazioni geografiche e denominazioni d’origine coinvolga tutte le 
componenti della reputazione stessa, che può non dipendere unica-
mente dalle qualità intrinseche del prodotto ma anche, e oggi soprat-
tutto, dall’immagine che gli operatori interessati hanno saputo creare 
nel tempo, eventualmente con abili operazioni di marketing. Ne con-
segue pertanto che tale sfruttamento interesserà non tanto, o non sol-
tanto, i soggetti attivi nell’ottenimento di prodotti appartenenti alla 
medesima o a una simile categoria merceologica di quelli che possono 
legittimamente fregiarsi di tali segni
223
, ma piuttosto i soggetti attivi 
nell’ottenimento di prodotti e nella fornitura di servizi che nulla hanno 
a che fare con quelli che possono lecitamente fregiarsi di 
un’indicazione geografica e/o di una denominazione d’origine; i quali 
potrebbero avvantaggiarsi della reputazione, o, se si preferisce 
dell’immagine (espressione che comprende tutti i nuovi valori com-
merciali che investono ormai anche i prodotti tipici) di cui il prodotto 
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 I quali potranno essere maggiormente interessati a sfruttare i connotati qualitativi più stretta-
mente legati al prodotto tutelato, ponendo in essere attività più tipicamente ingannatorie, spaccian-




originale gode presso i consumatori. In questo senso si è affermato che 
l’indebito sfruttamento “sembra ricorrere ogni qual volta la D.O.P. o 
I.G.P. mantiene un valore promozionale anche per prodotti merceolo-
gicamente diversi, di cui il pubblico comprende la reale provenienza”, 
precisando che l’utilizzazione di tali segni “potrà al più essere ammes-
sa per prodotti apprezzati in virtù di caratteristiche completamente dif-
ferenti”224. Precisazione, quest’ultima, del tutto condivisibile, in quan-
to l’uso di tali segni, per essere proibito, dovrà almeno essere idoneo a 
richiamare in concreto nella mente del consumatore, l’immagine di cui 
gode l’indicazione o la denominazione tutelata, ciò che in determinate 
circostanze, sia per la distanza delle categorie che per le concrete mo-
dalità dell’ uso potrebbe effettivamente non avvenire.        
 
3.11. Relazioni fra indicazioni geografiche e marchi  
 
Assai discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza, è il tema dei rap-
porti fra marchi individuali o collettivi e indicazioni geografiche. Il 
c.p.i. sancisce in merito un principio fondamentale, secondo il quale 
sono fatti salvi i diritti di marchio conseguiti in buona fede anterior-
mente alla registrazione o all’acquisizione di notorietà presso il pub-
blico di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografi-
ca
225
. Tale principio trova pieno riscontro nella disciplina del regola-
mento n. CE 06/510, che consente la continuazione dell’uso del mar-
chio acquisito anteriormente alla registrazione di una D.O.P. o di una 
I.G.P. (o precedentemente al 1° gennaio 1996), purché non incorra in 
una causa di decadenza o nullità; condizione, quest’ultima, non diret-
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 D. SARTI, Commento al reg. CE n. 06/510, in UBERTAZZI (a cura di), Commentario breve 
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 1035.  
225
 Cfr. art 30, I c. c.p.i.  
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tamente espressa nella formulazione dell’art. 30, I c. c.p.i., tuttavia 
considerata da molti implicita alla luce delle disposizioni in materia di 
liceità e decadenza del marchio di cui ai precedenti artt. 14 e 26 
c.p.i
226
.   
Ne consegue che il marchio d’impresa acquisito anteriormente alla 
denominazione protetta può continuare ad essere utilizzato dal suo ti-
tolare, a patto che esso non divenga idoneo ad ingannare il pubblico 
circa la natura, la qualità, la provenienza geografica dei prodotti, e il 
suo stesso uso non costituisca uno sfruttamento parassitario della re-
putazione di cui gode l’indicazione geografica.  
Nella prassi si può considerare raro il caso in cui il marchio d’impresa 
utilizzato in precedenza si sovrapponga completamente alla denomi-
nazione protetta poiché, laddove il segno registrato o usato come mar-
chio fosse costituito esclusivamente da “indicazioni […] che in com-
mercio possono servire a designare la provenienza geografica del pro-
dotto”227, lo stesso sarebbe privo di capacità distintiva e dunque nullo. 
Ben può accadere, al contrario, che un marchio, pur dotato in origine 
dei requisiti di novità e capacità distintiva, possa divenire decettivo 
suo malgrado, a seguito dell’uso di un’ indicazione geografica in rela-
zione a prodotti comparabili a quelli contraddistinti dal marchio. Si ri-
tiene che in tali circostanze il marchio non possa che decadere
228
.        
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 In dottrina si è affermato: “È da ritenersi che il divieto di adottare quale marchio un segno in-
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geografiche, in Dir. Ind. 2011, 351 ss. 
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 Art. 13, I c. c.p.i.  
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geografica indicata. L. GIOVE - A. COMELLI, Op. cit., 351 ss. In giurisprudenza Trib. CE, 13 
dicembre 2005, T-381/02, www.curia.europa.eu.     
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La tollerata coesistenza di marchi d’impresa e indicazioni geografiche, 
ammessa dall’art. 30, I ° c. c.p.i. sulla base della diversa funzione 
svolta da queste ultime
229
 rispetto ai primi, incontra dunque i limiti del 
divieto di inganno del pubblico e del divieto di ogni forma di sfrutta-
mento della reputazione di cui goda l’indicazione geografica; divieti 
in base ai quali dovranno essere risolti eventuali conflitti fra le due fat-
tispecie di proprietà industriale in esame
230
.  
Come già accennato, i requisiti di salvezza del marchio sono costituiti 
dall’anteriorità dell’acquisizione del diritto e dalla buona fede dello 
stesso acquisto. Per determinare con precisione l’anteriorità del mar-
chio rispetto all’indicazione geografica, diviene fondamentale stabilire 
un criterio utile. Rispetto alle denominazioni d’origine e alle indica-
zioni geografiche registrate, tanto a livello comunitario quanto inter-
nazionale, non possono esservi equivoci in ordine all’esclusione 
dell’anteriorità dei marchi, almeno quando questi ultimi siano poste-
riori alla presentazione della domanda di registrazione della D.O.P. o 
della I.G.P. presso la Commissione europea. Più complesso, invece, è 
stabilire questa anteriorità in relazione a denominazioni di fatto, 
anch’esse tutelate ai sensi dell’art. 30 c.p.i. Rispetto a tali fattispecie la 
dottrina ha suggerito di accertare il momento di effettivo inizio della 
notorietà non puramente locale di esse, avvalendosi di un criterio ana-
logo a quello che l’art. 17 c.p.i. prevede per risolvere i conflitti fra 
marchi registrati e di fatto. Laddove, però, la notorietà generale di una 
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 “Il regime di coesistenza è coerente con la natura «ibrida» delle indicazioni geografiche che 
non sono puri segni distintivi, ma piuttosto standard qualitativi, che operano su un piano parzial-
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a D.O.P. e I.G.P. rispetto ai marchi registrati”, L. GIOVE – A. COMELLI, Op. cit., 355 ss.   
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 Sul punto si vedano: Possibile solutions for conflicts between trademarks and geographical in-
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Risoluzione sulla Question Q 191, Relationship between trademarks and Geographical Indica-
tions, approvata al 40° congresso di AIPPI, tenutosi nell’ottobre 2006 a Göteborg, www.aippi.org.    
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denominazione d’origine o di un’indicazione geografica sia sorta suc-
cessivamente ai diritti su un marchio, diviene necessario accertare la 
buona fede del titolare dello stesso.  
Al riguardo la giurisprudenza comunitaria ha precisato che la nozione 
di buona fede deve essere valutata tenendo conto del complesso della 
normativa (nazionale e internazionale) in vigore al momento in cui è 
stata depositata la domanda di registrazione del marchio. In linea di 
principio, infatti, il titolare del marchio non può fruire di una presun-
zione di buona fede “se disposizioni allora vigenti ostavano chiara-
mente a che la sua domanda potesse essere legalmente accolta”231.  
È opportuno, quindi, valutare se il titolare del marchio abbia agito i-
gnorando l’esistenza della denominazione geografica (perché non an-
cora tipica o perché non nota in un determinato territorio) o comunque 
avendo ragionevoli motivi per ritenere che il marchio non contrastasse 
con essa
232
, fermo restando che l’ignoranza del titolare del marchio 
non potrà essere colpevole e che per stabilire se lo sia si dovrà eviden-
temente tener conto degli elementi indiziari che possono indicare que-
sta sua conoscenza.         
La coesistenza delle fattispecie in esame è innegabilmente dovuta, an-
che, al favor attribuito dal legislatore comunitario a D.O.P. e I.G.P. ri-
spetto ai marchi registrati. In dottrina si è parlato di “un esproprio dei 
marchi o di una loro confisca” giustificabile solo alla luce di esigenze 
di matrice pubblicistica di valorizzazione e promozione delle produ-
zioni locali, di incentivi al mondo rurale (non scevri da venature pro-
tezionistiche), di conservazione di posti di lavoro in determinati com-
parti; esigenze che portano a tracciare regole che si collocano al di 
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 C. Giust. CE, 4 marzo 1999, C-87/97, www.curia.europa.it. 
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 G. E. SIRONI, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità, in UBERTAZZI, 
ESPADA (a cura di), Le indicazioni di qualità degli alimenti, Milano, 2009, 216.   
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fuori dei principi della proprietà intellettuale, che, anzi, rivendicano in 
ragione della loro dichiarata natura pubblicistica, una supremazia sul 
diritto privato dei segni distintivi
233
.     
Accertare la possibilità di coesistenza di marchi d’impresa e indica-
zioni geografiche significa valutare l’effettivo grado di notorietà pres-
so il pubblico del segno preesistente. Sul punto il legislatore italiano 
non sembra pronunciarsi, utilizzando una formulazione che fa salvi 
indistintamente tutti i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buo-
na fede. Diversamente il diritto comunitario, nell’art. 3, IV c. regola-
mento CE n. 510/2006 impone di rigettare la domanda di registrazione 
di una D.O.P. o I.G.P. “qualora, tenuto conto della reputazione di un 
marchio, della sua notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, 
la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla 
vera identità del prodotto”.  
Per quanto riguarda i marchi collettivi, valgono necessariamente rego-
le diverse. Una parte della dottrina ritiene che l’esistenza di una de-
nominazione d’origine o indicazione geografica non sia conciliabile 
con i marchi collettivi, affermando, in particolare, che la protezione di 
una denominazione geografica come marchio collettivo rischierebbe 
di limitare la legittimazione all’uso del segno ai soli operatori cui sia 
stato consentito l’accesso234. Tale interpretazione trova apparentemen-
te una base testuale nell’art. 14, c. I, Reg. CE n. 510/2006 che sembra 
effettivamente vietare in generale la registrazione come marchio di 
una denominazione di origine o un’indicazione geografica, precisando 
però che tale divieto sussiste solo nel caso in cui lo stesso marchio sia 
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 G. E. SIRONI, Op. cit., 219.  
234
 A.A.V.V., Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2009, 343 ss.; G.E. 
SIRONI, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (D.O.P. e I.G.P.), in L.C. U-
BERTAZZI (a cura di), Le indicazioni di qualità degli alimenti, Milano, 2009, 238.  
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idoneo ad ingannare il consumatore sull’origine o le qualità del pro-
dotto, ad usurpare, imitare o evocare indebitamente la denominazione 
protetta, a sfruttarne illecitamente la reputazione, sia usato per prodotti 
diversi, ma comparabili.  
A ben vedere, tuttavia si tratta di ipotesi riscontrabili in marchi collet-
tivi registrati da soggetti terzi, non dagli stessi soggetti titolari della 
denominazione protetta. Difatti, tanto i giudici di merito quanto la Su-
prema Corte hanno espressamente riconosciuto la possibilità di convi-
venza tra marchio collettivo e denominazione geografica, ammessa, 
peraltro, dall’art. 66 r.m.c.235   
Come accennato, l’effettivo problema che i marchi collettivi pongono 
è relativo all’ambito dei soggetti autorizzati ad utilizzarlo, posto che, 
nel caso di un marchio collettivo corrispondente ad una denominazio-
ne protetta ad essa successivo, la registrazione non potrà essere in al-
cun modo fatta valere per impedire l’uso della denominazione di ori-
gine o della indicazione geografica da parte di soggetti che possegga-
no i requisiti per farlo, purché lo stesso uso sia conforme ai principi 
della correttezza professionale.  
 
III. IL MARCHIO D’ORIGINE  
 
1. La nozione di origine ai sensi del diritto doganale comunitario 
 
                                                          
235
 Cass. 28 novembre 1996, n. 1058, in Riv. dir. ind., 1997, 37: “La denominazione d’origine ras-
sicura il consumatore su di una provenienza che è di per sé qualità, mentre il marchio collettivo 
sull’identità di un prodotto in quanto tale. Le due funzioni possono trovarsi a coincidere in capo 
allo stesso avente diritto, posto che ricorrano per entrambi i presupposti richiesti dalla legge”. 
App. Bologna, 26 maggio 1994, in Giur. ann. dir. ind., 1994, n. 3124, secondo la quale “non vi 
sono ostacoli alla coesistenza della tutela per una denominazione d’origine con quella per un 
marchio collettivo registrato”.   
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A questo punto della trattazione, è opportuno chiedersi se vi possa es-
sere spazio di tutela per segni aventi un chiaro significato geografico 
rispetto al quale non sussista un concreto rapporto con il territorio di 
provenienza nel significato visto nei precedenti paragrafi; segni cui il 
pubblico attribuisce (o può attribuire anche potenzialmente) importan-
za ricollegando agli stessi una reputazione, anche se non riconducibile 
a precisi e verificabili fattori
236
. 
Di fatto l’istituto del marchio d’origine o, più in generale, il tema 
dell’origine geografica dei prodotti è rimasto confinato per decenni 
all’interno del diritto doganale. Non può negarsi, del resto, che, a par-
tire dalla conclusione del secondo conflitto mondiale sino alla fine de-
gli ’90 del secolo scorso, i legislatori dei paesi europei vincolati dai 
trattati istitutivi delle Comunità
237
 abbiano cooperato affinché venisse-
ro ad esistenza i presupposti di un mercato avente la caratteristiche 
proprie di un mercato «interno», preoccupandosi dunque di rimuovere 
qualsiasi elemento che costituisse un ostacolo alla libera circolazione 
delle merci fra gli Stati membri o potesse comportare, anche in mini-
ma parte, effetti protezionistici.  
Tuttavia, l’esigenza di proteggere in maniera efficace gli interessi del 
consumatore, avvertita sempre più tanto a livello nazionale quanto 
comunitario
238
, ha indotto il legislatore a chiedersi se, in un contesto 
                                                          
236
 P. AUTERI, Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concor-
renza sleale, in Studi in onore di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, 50.  
237
 Ossia la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) istituita col Trattato di Parigi del 
18 aprile 1951, la Comunità economica europea (CEE, dal 1° novembre 1993 denominata Comu-
nità europea, CE) e la Comunità europea per l’energia atomica (Euratom), istituite, entrambe, con i 
Trattati di Roma del 25 marzo 1957.   
238
 Cfr. art. 6, I par. lett. b) dir. CE 2005/29 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce:  
“È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia per-
tanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o pos-
sa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o 
più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una deci-
sione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: […] b) le caratteristiche principali 
del prodotto, quali la sua disponibilità i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli ac-
119 
 
economico-produttivo globalizzato e deregolamentato, l’origine geo-
grafica di un prodotto, a prescindere dal fatto che essa implichi deter-
minate qualità o caratteristiche, possa o meno costituire un fattore tale 
da condizionare in misura rilevante la scelta del consumatore.  
Attribuire rilevanza giuridica all’origine geografica delle merci signi-
fica necessariamente rafforzare le tutele del consumatore contro false 
o ingannevoli indicazioni di provenienza; operazione, questa, come 
vedremo, assai complessa, considerando gli angusti «spazi di mano-




Prima di passare all’analisi delle varie iniziative legislative nazionali a 
tutela della fattispecie del “Made in” - a partire dall’art 4, c. XLIX, l. 
n. 350/2003
240
 - che hanno tentato di supplire a un sistema comunita-
rio mancante di norme positive in materia, vale la pena approfondire 
la nozione stessa di origine, così come disciplinata dalle regole doga-
nali comunitarie, contenute nel regolamento CE n. 450/08 del Parla-
                                                                                                                                                               
cessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo o la data 
di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la de-
scrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i 
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto”. Cfr. anche 
art. 21 d.lgs. n. 206/2005, il cui testo originario è stato sostituito da quello sopra citato per effetto 
del d. lgs. n. 146/2007, attuativo della dir. CE n. 29/2005. Si veda anche l’art. 6 dello stesso d. lgs. 
n. 206/2005: “I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul 
territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) 
alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e 
alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea; c) al Paese di 
origine se situato fuori dell’Unione Europea […]”.    
239
 V. retro par. 2.1. Si ricordino il divieto di restrizioni quantitative all’importazione e 
all’esportazione (e di misure aventi effetti equivalenti) di cui agli artt. 28 e 29 del Trattato CEE e 
l’art. IX GATT 1994, il quale, pur riconoscendo alle parti contraenti la possibilità adottare regole 
in materia di marchio di origine, stabilisce che queste devono ridurre al minimo le difficoltà e gli 
inconvenienti che tali misure potrebbero comportare al commercio e alla produzione dei paesi e-
sportatori.    
240
 V. infra. È bene evidenziare sin da ora che la norma citata rinvia espressamente alla normativa 
comunitaria sull’origine (non preferenziale), sulla base della quale deve valutarsi la legittimità 
dell’indicazione geografica utilizzata. Sul punto F. DI GIANNI, Il lungo viaggio alla ricerca 
dell’origine: norme e giurisprudenza relative al “Made in”, in Riv. dir. ind., 2007, 25.     
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In materia di origine doganale delle merci si distingue l’origine non 
preferenziale da quella preferenziale. L’origine non preferenziale ri-
guarda un insieme di regole che l’Unione Europea stabilisce in via ge-
nerale nei confronti di tutti i Paesi partners; la sua determinazione 
consente l’applicazione della tariffa doganale comune242, nonché 
l’applicazione di tutte le misure all’importazione di prodotti, quali di-
vieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, eti-
chettatura di origine “Made in…”. Diversamente, l’origine preferen-
ziale comporta il riconoscimento di un trattamento tariffario agevolato 
alle merci che sono originarie di taluni Paesi, gruppi di Paesi
243
 o aree 
geografiche, con cui l’Unione Europea ha stipulato particolari accordi 
economici corredati da specifici protocolli di origine, o di cui abbia 
deliberato unilateralmente di sostenere l’economia. Poiché tali agevo-
lazioni possono consistere nella riduzione o totale esenzione dei dazi 
all’importazione, le regole che individuano l’origine preferenziale ri-
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 Si ricordi che il reg. CE n. 450/08 ha sostituito, apportando significative modifiche, il preceden-
te reg. CEE n. 2913/92. Si considerino attentamente anche le Disposizioni di attuazione del Codice 
Doganale Comunitario, contenute nel reg. CEE n. 2454/93 nonché le disposizioni contenute 
nell’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza  del 
1891(di cui infra), ratificato dall’Italia con la l. n. 676/1967.    
242
 Cfr. art. 35 Codice Doganale Comunitario, d’ora innanzi CDC.   
243
 Ad esempio, i Paesi del gruppo EFTA, ovvero i Paesi compresi nello Spazio Economico Euro-
peo (SEE).  
244
 Cfr. art. 39 CDC: “1. Per beneficiare delle misure di cui all’art. 33, paragrafo 2, lettere d) o e) 
, o delle misure tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull’origine preferenziale di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali 
contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte 
del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull’origine preferenzia-
le sono stabilite da tali accordi. 3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate 
unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni Paesi o territori non facenti parte del suo 
territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da qualli di cui al paragarfo 5, la 
Commissione adotta secondo la procedura di regolamentazione di cui all’art. 184, paragrafo 2, 
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I prodotti che soddisfano le suddette regole di origine non preferenzia-
le possono essere contrassegnati dall’indicazione “Made in…”. Più 
precisamente, l’art. 36 del vigente Codice Doganale Comunitario af-
ferma: “Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio 
sono considerate originarie di tale paese o territorio. Le merci alla cui 
produzione hanno contribuito due o più Paesi o territori sono conside-
rate originarie del paese o territorio nel quale è avvenuta l’ultima, so-
stanziale trasformazione”245. Per quanto attiene al criterio enunciato 
nel primo paragrafo della disposizione regolamentare, non sono ne-
cessarie spiegazioni approfondite. La norma, infatti, è sufficientemen-
te chiara da far comprendere all’interprete che qualsiasi manufatto in-
                                                                                                                                                               
misure che stabiliscono le norme sull’origine preferenziale. 4. Per le merci che beneficiano di mi-
sure preferenziali applicabili agli scambi commerciali far il territorio doganale delle Comunità e 
Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell’atto di adesione del 1985, le norme sull’origine 
preferenziale sono adottate ai sensi dell’articolo 9 di tale protocollo. 5. Per le merci che benefi-
ciano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori 
d’oltremare associati alla Comunità, le norme sull’origine preferenziale sono adottate ai sensi 
dell’art. 187 del trattato. 6. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di 
cui all’art. 184, paragrafo 2, le misure necessarie all’applicazionedelle norme di cui ai paragrafi 
da 2 a 5 del presente articolo.”. L’origine preferenziale è attestata da particolari certificati (EUR 
1, EUR-MED, FormA e ATR), cfr. www.agenziadogane.it. Gli accordi preferenziali possono esse-
re reperiti all’interno del sito internet dell’Unione Europea, contenente le varie Gazzette Ufficiali 
della UE.   
245
 Si ricordi che l’art. 23 del precedente reg. CEE n. 2913/92 precisava che per merci ottenute in 
un paese dovessero intendersi: “ […] a) i prodotti minerali estratti in tale Paese; b) i prodotti del 
regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti che provengono da 
animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pe-
sca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un Paese, 
da navi immatricolate o registrate in tale Paese o battenti bandiera del medesimo; g) le merci ot-
tenute a bordo di navi officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari da tale Paese, 
sempre che tali navi officina siano immatricolate o registrate in detto Paese e ne battano bandie-
ra; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoria-
li, sempre tale Paese goda di diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rot-
tami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano 
stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ivi ottenute 
esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) a i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi 
si trovino.”. Diversa, anche, la formulazione dell’art. 24 dello stesso, precedente regolamento: “Le 
merci alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi sono considerate originarie del Paese 
nel quale è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustifi-
cata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di 
un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione” . Il 
reg. CE n. 450/08 ha adottato una formulazione molto più sintetica, dimostrando indirettamente la 
ridondanza della precedente. Sul punto A. TOSCANO, S. DEL NEVO, P. GHETTI, Guida pratica 
alle regole di origine della merce e alla nuova normativa sul “Made in Italy”, Parma, 2009, 7.            
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teramente ottenuto all’interno del territorio italiano246 è originario 
dell’Italia e può essere legittimamente contrassegnato dall’indicazione 
“Made in Italy”. Meno agevole, tuttavia, risulta comprendere 
l’effettiva portata del criterio dell’ “ultima sostanziale trasformazione” 
di cui al secondo paragrafo, in particolar modo per tutti i prodotti le 
cui regole di origine non siano presenti negli allegati 10 e 11 delle Di-
sposizioni di Attuazione del  Codice Doganale Comunitario (reg. CEE 
n. 2454/93, non abrogato dal reg. CE n. 450/08)
247
.  Sul punto si è 
pronunciata la Corte di Giustizia in una ormai risalente sentenza, nella 
quale affermava che una trasformazione sostanziale si ha “solo qualo-
ra il prodotto che ne risulti abbia composizione e proprietà specifiche 
che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o 
lavorazione”. In linea di massima si può affermare che tutte le attività 
di mera ideazione, progettazione, conservazione di un prodotto, ovve-
ro le attività che si limitino a modificare la merce nell’aspetto esterio-
re (cambio di imballaggio o di confezione) non possono mai essere 
considerate sufficienti a conferire l’origine della merce248, in quanto 
insuscettibili di modificarne la sostanza
249
. 
                                                          
246
 Ciò significa che tutte la fasi produttive del manufatto, a partire dall’ideazione sino alla realiz-
zazione del packaging, hanno avuto luogo in Italia.  
247
 V. infra. Sin da ora, tuttavia, è importante precisare che, in deroga ai criteri generali di indivi-
duazione dell’origine non preferenziale di cui all’art. 36 CDC, per i prodotti elencati negli allegati 
10 (materie tessili e loro manufatti) e 11 (prodotti diversi dalle materie tessili), sono state indicate 
le specifiche lavorazioni o trasformazioni atte a conferire il carattere originario. Per tali categorie 
di merci è dunque fornito un contenuto concreto al principio generale dell’ultima trasformazione 
sostanziale, riducendo al minimo il margine interpretativo. Anche l’Agenzia delle Dogane ha rile-
vato l’eccessiva vaghezza del secondo paragrafo dell’art. 24 reg. CEE n. 2913/92 (poi sostituito 
dall’art. 36 reg. CE n. 450/08); con la Circolare  n. 20/D del 13 maggio 2005, infatti, confermando 
che ogni riferimento all’origine dei prodotti deve essere inteso come riferito all’origine non prefe-
renziale degli stessi - “così come viene definita dagli articoli da 22 a 26 del CDC” - ha altresì af-
fermato che per i prodotti non compresi negli allegati 10 e 11, è utile prendere a riferimento la po-
sizione ufficiale della Comunità nei negoziati (ancora, n.d.r.) in corso a Ginevra presso 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio, relativi all’armonizzazione a livello mondiale, delle 
regole di origine non preferenziale. 
248
 Ad esempio: un’impresa italiana importa orologi da un fornitore cinese, pagando regolarmente 
dazio e IVA. Sul territorio italiano l’importatore procede con la creazione di scatole personalizzate 
per gli orologi. Gli orologi non potranno che essere considerati di origine cinese, poiché l’attività 
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Per valutare, dunque, in modo più lineare la «sostanzialità» 
dell’ultima trasformazione avvenuta, ai fini del conferimento 
dell’origine non preferenziale, gli allegati 10 e 11 delle Disposizioni 
Attuative del Codice Doganale Comunitario contemplano alcune rego-
le fondamentali, che variano in base al tipo di lavorazione o di merce 
in oggetto. Le più frequentemente applicate in tutti i settori merceolo-
gici, fatta eccezione di quello tessile, sono quelle del “cambio di voce 
doganale” e del “valore aggiunto minimo del 45%”250. In base al pri-
mo ordine di regole può essere conferita l’origine se la trasformazione 
effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazio-
ne del prodotto ottenuto in una voce della tariffa doganale diversa ri-
spetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati
251
; le seconde, 
                                                                                                                                                               
prodotta dall’impresa italiana sul territorio nazionale non può considerarsi in alcun modo suffi-
ciente al fine di conferire l’origine italiana ai prodotti. Sul punto A. TOSCANO, S. DEL NEVO, 
P. GHETTI, op. cit., 17-19.       
249
 Purtroppo un elenco delle trasformazioni insufficienti a conferire l’origine è previsto solo per il 
settore tessile (art. 38 reg. CEE n. 2454/93). Solamente a scopo indicativo può essere utile prende-
re a riferimento l’elenco delle lavorazioni insufficienti presente negli accordi preferenziali stipulati 
dalla Comunità Europea con alcuni paesi terzi: a) le operazioni di conservazione per assicurare che 
i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione 
e la composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, 
pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) semplici operazioni di 
pittura e lucidatura; f) la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di 
cereali; g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la 
snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l’affilatura, la semplice macina-
tura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, 
l’assortimento; k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o 
scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condi-
zionamento; l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi 
sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la 
miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; n) il semplice assemblaggio di parti di articoli 
allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; o) il cumulo di due 
operazioni di cui alle lettere da a) a n); p) la macellazione di animali. Si veda  A. TOSCANO, S. 
DEL NEVO, P. GHETTI, op. cit., 10.            
250
 Accanto ad esse si annoverano le regole del “cambio di capitolo” (dove per capitolo si intendo-
no le prime due cifre della classificazione doganale del prodotto; ad esempio: nella voce doganale 
“4407”, corrispondente al materiale “legno”, il capitolo è rappresentato dalle cifre “44”. Le voci 
doganali “4408” o “4409” apparterranno, così, al medesimo capitolo), le regole del “cambio di sot-
tovoce doganale” nonché le regole di “trasformazione specifica”, di cui infra.      
251
 Ad esempio: un’impresa italiana importa legno di cui alla voce doganale “4407” da un fornitore 
brasiliano. In Italia l’impresa importatrice utilizza tale materia prima per produrre scrivanie di le-
gno di cui alla voce doganale “9403” (si ha sia cambio di capitolo sia cambio di voce doganale). In 
questa ipotesi, pur essendo la materia prima di origine extracomunitaria, si può certamente affer-
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invece, spesso previste in alternativa a quelle del cambio di voce do-
ganale, stabiliscono che possa essere considerata sostanziale quella 
trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari al 
45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito, contribuendo al 
valore aggiunto le lavorazioni e l’incorporazione di prodotti originari 
del Paese, i costi e i profitti ad essi associati
252
. Come già accennato, il 
settore tessile sfugge all’applicazione delle regole summenzionate, ri-
sultando particolarmente «sensibile» al concetto di origine non prefe-
renziale. La Commissione Europea, infatti, ha dovuto definire per tale 
settore le lavorazioni che consentono di far acquisire, ad un determi-
nato prodotto finito, per la cui produzione sono stati utilizzati materia-
li aventi origini diverse, l’origine del Paese nel quale è avvenuta la 
trasformazione in questione. Dal punto di vista normativo, tali regole 
sono contenute nell’allegato 10 del reg. CEE n. 2454/93, interamente 
dedicato al settore tessile. Per i prodotti qui elencati possono essere 
considerate sostanziali solo ed esclusivamente le trasformazioni dovu-
te alle particolari lavorazioni che vi figurano, con la conseguenza che 
l’attribuzione del marchio d’origine ad un capo di abbigliamento se-
gue regole molto restrittive, a prescindere dal fatto che vi sia o meno 





                                                                                                                                                               
mare che la scrivania sia di origine italiana. La lavorazione effettuata in Italia ha, infatti, determi-
nato il cambio di voce doganale (dalla voce “4407” alla voce “9403”).  
252
 A. TOSCANO, S. DEL NEVO, P. GHETTI, op. cit., 8.       
253
 Ad esempio: si considerino le voci doganali del capitolo 61 (all. 10), ovvero indumenti ed ac-
cessori di abbigliamento a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più 
parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta. La regola di origine 
non preferenziale impone la “confezione completa”. Per confezione completa si intendono tutte le 
operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura 
delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata 
non implica che la confezione debba considerarsi incompleta. Si veda  A. TOSCANO, S. DEL 
NEVO, P. GHETTI, op. cit., 12.       
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2. La fattispecie del “Made in…” nel diritto comunitario  
 
Gli articoli 28 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità Euro-
pea sanciscono il divieto di misure nazionali che pongano in essere re-
strizioni quantitative all’importazione o misure aventi effetto equiva-
lente fra Stati membri, salvo che per fattispecie eccezionali, elencate 
dall’art. 30 del Trattato. Questi principi sono stati interpretati dalla 
giurisprudenza nel senso che “qualsiasi normativa degli Stati membri 
atta ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il 
commercio intracomunitario, va considerata una misura di effetto e-
quivalente a restrizioni quantitative”254.  
La giurisprudenza comunitaria ha successivamente riconosciuto che, 
in assenza di una normativa comune, una norma nazionale la quale 
imponga la menzione dell’origine geografica, indistintamente applica-
bile a prodotti nazionali ed importati può derogare alle esigenze poste 
dall’art. 28 CE qualora possa ammettersi come necessaria a rispondere 
ad esigenze imperative, attinenti, fra l’altro, alla difesa dei consumato-
ri.  
A ben vedere, la giurisprudenza comunitaria sui marchi d’origine è 
piuttosto risalente, essendo stata prodotta nei primi anni ottanta, allor-




Nella sentenza del 17 giugno 1981
256
, la Corte fu chiamata a pronun-
ciarsi in merito alla compatibilità con l’art. 28 CE di una normativa ir-
landese che prevedeva l’obbligo che articoli di gioielleria-souvenir 
importati recassero un’indicazione dell’origine o fossero contrasse-
                                                          
254
 Dassonville, in Racc., 1974, 837, citata da F. DI GIANNI, op. cit., 29. 
255
 F. DI GIANNI, op. cit., 30.  
256
 Commissione delle C.E. c. Irlanda, in Racc., 1981, 1635.  
126 
 
gnati dal termine foreign. L’Irlanda aveva difeso la normativa soste-
nendo che essa non fosse discriminatoria poiché i souvenir locali e 
quelli importati rappresentavano due fattispecie differenti, al punto 
che i turisti sarebbero stati ingannati nell’acquistare un souvenir pro-
dotto all’estero. La Corte, dopo aver rilevato il carattere discriminato-
rio della normativa, in quanto che si applicava solamente alla merce 
importata, ricordò che la protezione del consumatore è tutelabile attra-
verso “marchi” solo quando si tratti di prodotti la cui origine implichi 
una determinata qualità, particolari materie prime o procedimenti pro-
duttivi
257
. La stessa concluse evidenziando che, al di fuori delle fatti-
specie ricordate, la protezione del consumatore può essere assicurata 
lasciando ai produttori la facoltà di decidere, a loro piacimento, se ap-
porre un contrassegno di origine sui prodotti.  
Più tardi, nel 1985, un’ulteriore, importante pronuncia della Corte di 
Giustizia
258
 si è soffermata su norme nazionali prescriventi l’obbligo 
di apporre, indistintamente sulla merce importata e nazionale, il mar-
chio d’origine.  La causa fu provocata da una legge britannica che pre-
scriveva l’obbligo di apporre il marchio di origine su tutti i prodotti 
tessili, elettrodomestici, calzature e articoli di coltelleria, sia essi im-
portati sia nazionali. Il Regno Unito aveva sviluppato due argomenti a 
difesa della legge. Col primo aveva evidenziato che, a differenza del 
caso irlandese, le disposizioni si applicavano indistintamente a tutti i 
prodotti, non solo a quelli importati. La Corte, guidata dall’obiettivo 
del completamento del mercato unico e dell’integrazione economica 
dei paesi della Comunità, adottò una posizione estrema, dichiarando 
che “le indicazioni o la marchiatura d’origine mirano a consentire al 
                                                          
257
 V. retro.  
258
 Commissione delle C.E. c. Regno Unito, in Racc. 1985, 1201.  
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consumatore di effettuare una distinzione fra le merci nazionali e quel-
le importate e danno quindi loro la possibilità di far valere eventuali 
pregiudizi contro i prodotti stranieri”259.  
Come secondo argomento, il Regno unito aveva sostenuto che la nor-
mativa fosse necessaria per soddisfare imprescindibili esigenze relati-
ve alla protezione dei consumatori. La Corte, rilevando che “le pre-
scrizioni relative alle indicazioni d’origine delle merci si applicano in-
distintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati solo in apparen-
za, giacché mirano, per loro stessa natura, a consentire al consumatore 
di distinguere queste due categorie di prodotti”, ha richiamato la posi-
zione già espressa nella sentenza Commissione contro Irlanda, affer-
mando, quindi, che la tutela dei consumatori può essere garantita da 
decisioni libere dei produttori di apporre marchi, senza che sia neces-
sario obbligarveli.  
È poi interessante notare che, già nel 1980, la Commissione, per far 
fronte alle richieste e alle iniziative nazionali, aveva sottoposto al 
Consiglio una proposta di direttiva riguardante il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri della Comunità relativamente alle indi-
cazioni di origine di determinati prodotti tessili e di abbigliamento, 
proponendo l’indicazione sugli stessi della dicitura “Made in the Eu-
ropean Community”260. Il Comitato Economico e Sociale, nel 1981, 
                                                          
259
 “ […] Si deve ricordare che, come la Corte ha avuto modo di rilevare in vari contesti, il Tratta-
to, mediante l’instaurazione di un mercato comune e grazie al ravvicinamento graduale delle poli-
tiche economiche degli Stati membri, mira alla fusione dei mercati nazionali in un mercato unico 
avente le caratteristiche di un mercato interno. Nell’ambito di un siffatto mercato, la marchiatura 
d’origine rende non solo più difficile lo smercio, in uno Stato membro, dei prodotti degli altri Stati 
membri nei settori di cui trattasi; essa ha inoltre l’effetto di frenare l’interpretazione economica 
nell’ambito della Comunità, ostacolando la vendita di merci prodotte grazie alla divisione del la-
voro fra gli Stati membri”. V. Commissione delle C.E. c. Regno Unito, cit.          
260
 Gazz. Uff. C. E., 1980, C 294/3. La proposta prevedeva la possibilità per gli Stati membri di 
rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine nella fase di vendita (art. 2, par. I) e facoltativa nella 
fase industriale o commerciale precedente la vendita (art. 2, par. II); ciò in quanto che si riteneva 
che l’indicazione obbligatoria dell’origine in una fase precedente alla vendita potesse creare osta-
coli agli scambi delle merci (quarto considerando).   
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espresse parere sfavorevole, ritenendo che l’indicazione del paese di 
origine non costituisse una priorità. Difatti altri fattori, quali il prezzo, 
la composizione, la categoria, la qualità e le istruzioni per l’uso erano 
da considerarsi più importanti nell’interesse del consumatore261. Falli-
to l’approccio armonizzatore, la commissione fu obbligata a contrasta-




La giurisprudenza comunitaria si è pertanto attestata su posizioni net-
te: a meno che un prodotto abbia qualità specifiche, ricollegabili ad un 
certo territorio, normative che obblighino il produttore ad apporre il 
marchio d’origine di uno degli Stati membri dell’Unione Europea – 
anche se perseguano il fine di informare adeguatamente il consumato-
re – sono illegittime, poiché contrastano con il principio della libera 
circolazione delle merci. Le stesse preoccupazioni non valgono, tutta-
via, allorché si tratti di prodotti originari di paesi terzi con cui 
l’Unione Europea non ha stipulato accordi preferenziali.  
Ciononostante, sino ad oggi non è stata adottata alcuna normativa co-
munitaria volta a regolare l’indicazione dei marchi di origine sulle 
merci importate, né per prevederne l’obbligatorietà né, tantomeno, per 
disciplinare i criteri di controllo della legittimità nei casi in cui i pro-
dotti importati rechino la marcatura d’origine263.  
                                                          
261
 Gazz. Uff. C.E., 1981, C185/32. Precisa F. DI GIANNI, op. cit., 31 che “l’opposizione del Co-
mitato fu però in misura principale provocata dal disaccordo sulla scelta dei criteri per la determi-
nazione dell’origine dei prodotti”.  
262
 Si noti nuovamente che, in base all’interpretazione giurisprudenziale, a non poter essere sog-
getti a marchiatura d’origine sarebbero anche i prodotti provenienti da paesi extra-comunitari che 
abbiano concluso con la Comunità accordi preferenziali.  
 
263
 Si ricordi, tuttavia, che da ormai un decennio il tema del marchio d’origine è tornato ad interes-
sare le istituzioni comunitarie. In data 12 dicembre 2003, infatti, la Commissione sottopose alle 
parti interessate il Documento di Lavoro sul marchio di origine “Made in Eu” (Made in the Eu - 
Working Document of the Commission Services, Brussels, 12 dicembre 2003), nel quale, dopo aver 
analizzato i potenziali vantaggi e svantaggi dell’iniziativa, delineò tre ipotesi alternative: a) 
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Particolarmente felice sembrava la Proposta di regolamento relativo 
all’indicazione del paese d’origine di taluni prodotti importati da paesi 
terzi, elaborata dalla Commissione Europea e presentata il 16 dicem-
bre 2005. Al contrario dell’iniziativa del 1980, questa aveva una por-
tata settoriale poiché limitava l’applicazione delle sue disposizioni a 
prodotti importati e a specifiche categorie merceologiche, quali cuoi, 
calzature, borse, abbigliamento, prodotti ceramici, stoviglie, gioielli
264
. 
La Proposta di regolamento, che nell’art. 2 espressamente subordinava 
l’importazione o l’immissione delle merci sul mercato all’apposizione 
del marchio d’origine, si proponeva di uniformare il diritto comunita-
rio alle legislazioni dei principali partner commerciali dell’Unione 
(Australia, Cina, Giappone, India, Stati Uniti), rispetto ai quali era ne-
                                                                                                                                                               
l’adozione di una normativa comunitaria che regolamenti l’uso su base volontaria del marchio di 
origine, sia per i prodotti ottenuti all’interno dell’Unione sia per i prodotti importati; b) l’adozione 
di una normativa comunitaria che introduca l’obbligo della marchiatura del paese d’origine in rife-
rimento ai prodotti importati e che, al contempo, regolamenti l’utilizzo su base volontaria del mar-
chio “Made in Eu” per i prodotti realizzati all’interno dell’Unione; c) l’adozione di una normativa 
comunitaria che introduca l’obbligo, tanto per i prodotti importati dai paesi terzi, quanto per i pro-
dotti ottenuti all’interno dell’Unione, della marchiatura d’origine sul prodotto. Il Documento di 
Lavoro altresì evidenziava la necessità che l’eventuale normativa comunitaria, quale che fosse 
l’opzione scelta fra le tre proposte, rispettasse i principi comunitari e, soprattutto, gli impegni deri-
vanti dal sistema multilaterale del WTO (v. retro art. IX GATT 1994). In conformità a questi im-
pegni, il criterio per l’individuazione dell’origine del prodotto non potrebbe essere diverso da quel-
lo dell’origine non preferenziale. La Commissione, inoltre, manifestava l’opinione che 
l’introduzione di un normativa generale sul marchio d’origine fosse da ritenersi, in linea di princi-
pio, un’iniziativa positiva e che pertanto fosse opportuno procedere all’approfondimento delle va-
lutazioni di opportunità, tenendo in considerazione le opinioni delle parti interessate, fra cui, oltre 
agli Stati membri, il Parlamento Europeo, il Comitato Economico e Sociale, gli ambienti associati-
vi dell’industria, del commercio e dei consumatori. La Commissione sottolineava, poi, la necessità, 
per le amministrazioni nazionali, di valutare l’impatto dei costi derivanti dall’implementazione di 
un’iniziativa che, per la sua concreta attuazione, avrebbe necessitato di un efficace sistema di con-
trolli. Si noti, infatti, che, proprio con riferimento a tali implicazioni economiche, il Gruppo Con-
sultivo dei Consiglieri europei espresse parere contrario all’introduzione dell’obbligo di un mar-
chio di origine “Made in Eu” (Opinione ECCG2004047).            
264
 V. Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’indicazione del paese d’origine di taluni 
prodotti importati da paesi terzi del 15 dicembre 2005, COM (2005) 661 def., art. 1, par. I-II: «Il 
presente regolamento si applica ai prodotti industriali, ad esclusione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura, quali vengono definiti dall’art. 1 reg. CE n. 104/2000 del Consiglio, e dei pro-
dotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti dall’art. 2 reg. CE n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. Le merci su cui è obbligatorio apporre il marchio d’origine 
sono quelle elencate nell’allegato del presente regolamento e importate da paesi terzi, ad eccezio-
ne delle merci originarie del territorio delle Comunità europee, della Bulgaria, della Romania, 
della Turchia e delle Parti contraenti dell’accordo SEE».  
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cessario conseguire, in materia di indicazione d’origine geografica, 
una pena parità di condizioni. Secondo la Commissione, difatti, 
l’origine geografica di talune categorie di prodotti industriali, suscetti-
bile di conferire ad essi un valore aggiunto, stava sempre più venendo 
ad assumere un carattere distintivo, indubbiamente determinante per la 
scelta del consumatore, come dimostrava anche la richiamata discipli-
na sulle pratiche commerciali fra imprese e consumatori, contenuta 
nella direttiva CE n. 29/2005.  
L’introduzione di un marchio di origine, peraltro, avrebbe indubbia-
mente costituito un vantaggio per l’industria comunitaria, in particola-
re per le piccole e medie imprese, che spesso profondono sforzi reali 
nella qualità dei loro prodotti e garantiscono la sopravvivenza di posti 
di lavoro e metodi di produzione artigianali; imprese fortemente espo-
ste alla concorrenza mondiale, che non dispone di regole per operare 
una distinzione fra metodi di produzione.  
Sebbene avesse ottenuto un confortante avallo da parte del Parlamento 
europeo, la Proposta non è mai stata discussa in Consiglio e 
nell’ottobre 2012, la stessa Commissione, nell’adottare il programma 
di lavoro per il 2013, tenendo conto dell’impasse che da anni si regi-
strava nel Consiglio, ha indicato di ritirare tra le proposte legislative 
pendenti quella sul “Made in…”.  
Lo scorso 13 febbraio 2013, tuttavia, la Commissione ha presentato 
due proposte di regolamento sulla sicurezza dei prodotti. La prima 
proposta
265
, in particolare, riguarda la sicurezza dei prodotti di consu-
mo, ottenuti sia all’interno sia all’esterno dell’Unione Europea, me-
diante un processo di fabbricazione. Fra le disposizioni che fissano re-
gole specifiche per produttori, importatori e distributori vi è anche 
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 COM (2013) 78.  
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l’art. 7, che assicura la piena tracciabilità dei prodotti mediante 
l’obbligatorietà del marchio d’origine. Per i beni prodotti in Europa 
l’impresa potrà scegliere se indicare genericamente “Made in Eu” o, 
più specificamente, “Made in Italy”, “Made in France”, “Made in 
Spain”266. Non possono che attendersi fiduciosamente             
    
3. La fattispecie del marchio d’origine nel diritto nazionale 
 
Le indicazioni geografiche non qualificate, fra le quali rientra, come si 
è visto, la fattispecie del “Made in…”, pur non potendo formare ogget-
to di privativa industriale, rappresentano figure a vario titolo rilevanti 
per l’ordinamento giuridico. Il loro uso mendace o decettivo si tradu-
ce, infatti, nella lesione di interessi che trovano piena tutela sul piano 
pubblicistico. Il titolo ottavo del libro secondo del codice penale 
(d’ora innanzi c.p.), dedicato alla disciplina dei delitti contro 
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contempla una pecu-
liare fattispecie di reato avente ad oggetto la vendita, rectius, la messa 
in circolazione di prodotti industriali con segni mendaci
267
. Si tratta 
                                                          
266
 Il regolamento, approvato dal Parlamento europeo, è ora sottoposto all’approvazione del Con-
siglio.  
267
 Il reato si consuma con il primo atto di messa in circolazione o in vendita che, secondo una nota 
pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 20 aprile 2005, n. 14644, in Foro. It., 2005, 646-7) si 
lega “al passaggio dal fabbricante al consumatore o a un intermediario e può proseguire fino al 
momento della destinazione al consumatore finale”. La messa in circolazione può, in particolare, 
realizzarsi con qualsiasi attività attraverso la quale la merce esce dalla sfera di disponibilità del 
fabbricante: ora con la vendita (“che è in definitiva una forma di messa in circolazione”), ora con 
il deposito dei prodotti. Il deposito dei prodotti, aggiunge la Suprema Corte, è penalmente irrile-
vante solo quando la merce resti nella sfera di disponibilità del fabbricante, mentre configura il re-
ato ogniqualvolta, per le modalità e il luogo del deposito, essa risulti finalizzata alla commercializ-
zazione e si qualifichi come prodromica alla vendita (Cass. 24 marzo 2003, in. Riv. dir. pen e 
proc., 2004, 218). Si presti attenzione, inoltre, alla fondamentale differenza fra la condotta di 
«mettere altrimenti in circolazione» e quella di «mettere altrimenti in commercio», sanzionata 
dall’art. 516 c.p.; la Suprema Corte da sempre riconosce alla previsione dell’art. 517 c.p. una por-
tata più ampia, tale da ricomprendere ogni attività diretta a far uscire la res dalla sfera giuridica e 
di custodia del detentore. Peraltro, si ricordi sin da ora che l’art. 4, c. XLIX, l. n. 350/2003 ha anti-
cipato il momento consumativo del reato di cui all’art. 517 c.p. alla presentazione in dogana dei 
prodotti o delle merci per l’immissione in consumo o in libera pratica. Sul punto, fra gli altri, G. 
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dell’art. 517 c.p., che nella vigente formulazione, risultato di modifi-
che introdotte prima dalla l. n. 80/2005, poi dalla l. n. 99/2009, puni-
sce, con la reclusione fino a due anni e la multa fino a ventimila euro, 
“chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere 
dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi 
nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, 
sulla provenienza, sulla qualità dell’opera o del prodotto”.  
Per altro verso la materia è regolata dal citato Accordo di Madrid del 
14 aprile 1891, il cui art. 1, par. I, stabilisce espressamente che sarà 
sequestrato all’importazione ogni prodotto recante “una falsa o ingan-
nevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei Paesi cui si ap-
plicano le disposizioni dell’Accordo ovvero un luogo situato in uno di 
essi sia indicato direttamente o indirettamente come Paese o luogo di 
origine”. L’accordo di Madrid, com’è noto, è stato ratificato dall’Italia 
con l. n. 676/1967 ed è stato attuato con il d.P.R. n. 656/1968, nel qua-
le si dispone che “le merci, per cui vi sia il fondato sospetto che rechi-
no false o fallaci indicazioni di provenienza, sono soggette a fermo 
all’atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura 
dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia 
all’Autorità Giudiziaria e agli interessati”268. Considerando l’assenza 
di una legislazione nazionale o sovranazionale che disponesse 
l’obbligatorietà del marchio di origine sui prodotti importati da Paesi 
terzi, la norma sopra enunciata costituiva di fatto l’unico presidio con-
                                                                                                                                                               
LAZZERETTI, La repressione penale delle false e fallaci indicazioni di provenienza sui prodotti 
industriali e la tutela del «Made in Italy», in Riv. dir. ind., 2008, 53 ss.         
268
 V. art. 1 d.P.R. n. 656/1968. Rileva puntualmente G. LAZZERETTI, op. cit., 55 che l’art. 1 
d.P.R. n. 656/1968 “impiega il termine indicazione di «provenienza» e non il termine di «origine», 
a cui invece fa cenno l’Accordo di Madrid, all’art. 1 n. 1. È possibile che questa diversa termino-
logia abbia favorito poi la giurisprudenza successiva che ha interpretato il concetto di origine di 
un prodotto industriale come mera provenienza imprenditoriale dello stesso e non anche come 
luogo di fabbricazione materiale del prodotto”.   
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tro l’ingresso nel nostro paese di merci recanti false o fallaci indica-
zioni di provenienza. In caso di fermo amministrativo della merce, 
l’Autorità Giudiziaria, debitamente informata dagli uffici doganali, 
laddove ne ritenesse sussistenti i presupposti oggettivi, contestava il 
reato di cui all’art. 517 c.p., che, pur non prevedendo, fra i mezzi su-
scettibili di veicolare le informazioni ingannevoli, segni generici, quali 
le indicazioni di provenienza, si riteneva applicabile alla fattispecie in 
oggetto in forza di quanto stabilito dall’art. 1, par. V, dello stesso Ac-
cordo di Madrid
269
. Tuttavia, anteriormente all’entrata in vigore 
dell’art. 4, c. XLIX, l. n. 350/2003, i prodotti sottoposti a sequestro e-
rano spesso in seguito rilasciati, poiché l’art. 517 c.p., secondo 
l’interpretazione prevalente della giurisprudenza, non puniva la con-
dotta dell’importazione270.  
A ben vedere la legge penale si propone, fondamentalmente, di reagire 
a due ordini di fatti illeciti: la contraffazione del segno legittimamente 
utilizzato da altri e l’impiego di marchi mendaci; di marchi, cioè, che, 
senza essere la copia o l’imitazione di un marchio registrato altrui (o il 
frutto di modifiche apportate sul marchio registrato genuino) sono pe-
rò idonei per il loro contenuto, o per il rapporto in cui si trovano con il 
prodotto marcato, a trarre in inganno il pubblico dei consumatori 
sull’origine, la provenienza, la qualità del prodotto stesso. Il mendacio 
ingannevole può incorporarsi, oltre che nel marchio, anche in quel 
complesso di segni, forme, colori, immagini, diciture, emblemi, fregi 
                                                          
269
 “In mancanza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle false o ingannevoli indi-
cazioni di provenienza, saranno applicabili le sanzioni previste dalle corrispondenti disposizioni 
delle leggi sui marchi o sui nomi commerciali”. Sul punto si vedano anche le note di commento (2-
3) alla sentenza Cass. 14 aprile 2005, n. 13712, in Giur. ann. dir. ind., 2005, n. 4787.  
270
 Per quanto concerne l’applicabilità dell’art. 517 c.p. alla condotta di presentazione della merce 
in dogana si segnala Cass. 2 luglio 2001, n. 26754. Ha invece ritenuto sussistente la fattispecie di 
cui all’art. 517 c.p., sotto forma di tentativo, Cass. 13 ottobre 1999 n. 11671. Le sentente sono cita-
te da G. LAZZERETTI, op. cit., 57.   
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etc., che, in aggiunta al marchio e talvolta con un peso o un’efficacia 
superiore, inducono il consumatore a istituire un collegamento tra la 
merce sulla quale sono apposti e una determinata provenienza im-
prenditoriale, una data qualità.  
Il fenomeno della globalizzazione e, soprattutto, il repentino affermar-
si fra gli imprenditori della prassi di commissionare la materiale fab-
bricazione della loro merce o di parti di essa ad altre imprese, più o 
meno giuridicamente ed economicamente indipendenti, ha costretto i 
giudici di merito e di legittimità a riesaminare la nozione di origine, 
non solo al fine di accertare la sussistenza della fattispecie penalmente 
rilevante ex art. 517 c.p., ma anche per meglio comprendere la portata 
che i segni distintivi sono venuti ad assumere nell’odierno sistema e-
conomico.  
 
4. Origine e provenienza. L’interpretazione della Suprema Corte 
nella sentenza 7 luglio 1999, n. 2500 
 
Appare chiaro, sulla base di quanto esposto precedentemente, che 
l’apposizione di un’indicazione “Made in…”, illegittima ai sensi della 
normativa comunitaria sull’origine, costituisse - anche prima della 
legge finanziaria 2004
271
 - elemento sufficiente ad integrare la fatti-
specie penalmente rilevante contemplata dall’art. 517 c.p.  
Meno agevole, invece, risultava stabilire se l’utilizzo del marchio 
d’impresa su prodotti industriali importati da Paesi terzi, qui intera-
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 Cass. 23 settembre 2003, n. 34103 afferma: “[L’apposizione della dicitura «Made in Italy»] in-
tegra indubbiamente già il reato di cui all’art. 517 c.p., a prescindere dalle integrazioni apportate 
dall’art. 4, c. 49 della l. 24 dicembre 2003 n. 350, il quale si è limitato a dare indicazioni su quan-
do il prodotto possa considerarsi non fabbricato in Italia e su quando, pertanto, la stampigliatura 
«prodotto in Italia» o «made in Italy» apposta sullo stesso costituisca falsa indicazione 
sull’origine del prodotto ed integri quindi il reato di cui all’art. 517 c.p.”.   
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mente ottenuti presso stabilimenti di imprese del tutto autonome dalla 
committente, fosse suscettibile di ingannare il consumatore-acquirente 
sull’origine del prodotto.  
La materia ha interessato in più occasioni i giudici di legittimità
272
, 
che nel 1999 furono chiamati a pronunciarsi in un giudizio a carico di 
una nota società altoatesina, produttrice di oggetti in ceramica. In pun-
to di fatto la controversia riguardava il sequestro disposto dalla Procu-
ra della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano di una 
partita di merce proveniente dalla Cina, priva di indicazioni relative al 
luogo di produzione e recante unicamente la dicitura “Thun – Bolza-
no, Italy”273 274.   
La Suprema Corte, interpretando la nozione di origine come prove-
nienza imprenditoriale, escluse categoricamente la sussistenza della 
fattispecie di cui all’art. 517 c.p. Il marchio, infatti, precisavano i giu-
dici di legittimità, rappresenta il segno distintivo di un prodotto “sic-
come proveniente da un determinato imprenditore”; prodotto che 
“contiene determinate caratteristiche qualitative in quanto rappresenta 
il risultato di un processo di fabbricazione del quale l’imprenditore, ti-
tolare del segno distintivo, coordina economicamente e giuridicamente 
i vari momenti e fattori”275. Emergeva, così, che la responsabilità eco-
nomico-giuridica della fabbricazione della merce in capo 
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 Fra le pronunce di merito si veda Trib. Torino 12 ottobre 1984, in For. it., 1985, 230.   
273
 Cass. 7 luglio 1999, n. 2500, in Riv. pen., 1999, 1107.  
274
 Si ricordi fin da ora che ai sensi dell’art. 1, c. I, della legge 10 aprile 1991, n. 126 recante norme 
per l’informazione del consumatore, nonché dell’art. 1, c. I del relativo regolamento d’attuazione 
(d.m. 8 febbraio 1997, n. 101), norme oggi recepite nell’art. 6 del Codice del Consumo, il nome, o 
la ragione sociale, o il marchio, così come la sede del produttore o di un importatore stabilito 
nell’Unione Europea, rientrano tra le informazioni che devono figurare sul prodotto, 
sull’imballaggio preconfezionato oppure sull’etichetta fissata o legata ai medesimi.     
275
 Circostanza, questa, che trovava riscontro nel fatto che “[Thun S.p.A.] forniva la materia prima 
e [la produzione presso gli stabilimenti cinesi avveniva] sulla base di un procedimento di fabbri-
cazione che la committente aveva preventivamente concordato con il fabbricante, il quale aveva 
l’obbligo di osservarlo […]. [Inoltre] i tecnici della casa madre periodicamente controllavano in 
loco il rispetto delle modalità di fabbricazione”. V. Cass. 7 luglio 1999, n. 2500, cit.   
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all’imprenditore italiano committente costituiva elemento sufficiente 
ad escludere qualsiasi sua responsabilità penale. 
Secondo la Corte, infatti, la funzione del marchio doveva essere riva-
lutata sulla base di una realtà economica in cui numerose imprese, 
multinazionali o semplicemente nazionali, si avvalgono, ai fini della 
produzione, dell’attività di altre imprese in vario modo controllate.  
Peraltro, la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore 
riguarda l’origine e la provenienza del prodotto non già da un deter-
minato luogo, fatta eccezione delle ipotesi espressamente previste dal-
la legge
276
, bensì da un determinato produttore che, come affermato, 
risulta giuridicamente responsabile del processo produttivo.  
La Suprema Corte arrivava così ad affermare che “l’induzione in in-
ganno di cui all’art. 517 c.p. riguarda l’origine, sì, la provenienza, o la 
qualità dell’opera o prodotto, tuttavia i primi due elementi sono fun-
zionali al terzo che, in realtà, è il solo fondamentale, posto che il luogo 
o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla 
qualità del prodotto stesso”. Conseguentemente, “un’indicazione erra-
ta o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire moti-
vo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall’art. 517 c.p.” 
poiché si deve ritenere pacifico che l’origine del prodotto è da inten-
dersi in senso esclusivamente giuridico, risultando del tutto irrilevante 
la sua provenienza materiale.  
La disciplina generale del marchio, inoltre, non esige che venga pure 
indicato il luogo di produzione del prodotto e, dal punto di vista stret-
tamente giuridico, il segno rappresenta il collegamento fra un deter-
minato prodotto e l’impresa, non nel senso della materialità della fab-
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 V. retro cap. 3.  
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bricazione, ma della responsabilità del produttore, il quale ne garanti-
sce la qualità verso il consumatore.  
Si concludeva, perciò, che, nell’assenza disposizioni che imponessero 
la menzione del luogo di produzione sulla merce importata da Paesi 
extra-comunitari (con i quali l’Unione Europea non avesse concluso 
accordi preferenziali), l’uso del marchio da parte del committente per 
contraddistinguere i manufatti industriali da esso stesso importati e ri-
spetto ai quali si assume la responsabilità giuridico-economica nei 
confronti del consumatore, non potesse dar luogo alla fattispecie san-
zionata nell’art. 517 c.p.   
 
5.  L’intervento del legislatore italiano a tutela del «Made in I-
taly»: l’art. 4, c. XLIX, l. n. 350/2003. Giurisprudenza di legit-
timità 
 
Nel corso degli anni novanta del secolo scorso, si è potuto assistere ad 
un’esponenziale intensificazione dei processi di delocalizzazione pro-
duttiva che hanno riguardato, senza esclusioni, tutti i settori merceolo-
gici della manifattura nazionale. Ad avvalersi di produzioni extra-
comunitarie a basso costo non erano più soltanto, come nella decade 
precedente, grandi imprese dell’industria meccanica o automobilistica, 
ma anche realtà imprenditoriali di più ridotte dimensioni che, a parere 
degli economisti, rappresentano ancora oggi la «spina dorsale» del si-
stema produttivo italiano.  
D’altra parte, l’interpretazione della Suprema Corte delle nozioni di 
origine e provenienza, connesse all’istituto del marchio, non ostacola-
va il consolidarsi del fenomeno. Come è emerso, infatti, l’eventuale 
fornitura di materie prime, di modelli, disegni, il preciso controllo del-
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la linea produttiva da parte dell’impresa committente determinava la 
piena riferibilità dei prodotti ottenuti a quest’ultima, che ne assicura-
va, almeno virtualmente
277
, gli standard qualitativi
278
. Inoltre, con 
specifico riferimento ai prodotti industriali, si sosteneva che la deci-
sione di natura commerciale del consumatore-acquirente non risultas-
se minimamente condizionata dal luogo di materiale fabbricazione dei 
manufatti, bensì da altri fattori, quali il prezzo e, soprattutto, la qualità, 
garantita dal produttore.   
Esulerebbe totalmente dalla finalità del presente lavoro illustrare le 
tragiche conseguenze che le dinamiche economiche in breve descritte 
hanno determinato sui livelli occupazionali del comparto manifatturie-
ro nazionale. Tuttavia, pare imprescindibile rilevare, così come fa, nel 
secondo considerando, la citata proposta di regolamento del Consiglio 
relativo al marchio d’origine, presentata dalla Commissione il 16 di-
cembre 2005, che l’assenza di norme comunitarie e le differenze tra i 
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 Fra i consumatori di media diligenza vi è, tuttavia, chi sosteneva diversamente. Si veda D. 
THOMAS, Deluxe. How luxury lost its luster, New York, 2007, 209-10: “Nel 1992 acquistai un 
abito da cocktail rosa, senza maniche, di una notissima casa di moda milanese, fatto di un iridi-
scente faille di seta e cotone, interamente foderato e rifinito alla perfezione. Mi costò duemila dol-
lari, ma si trattava di alta moda e la sua qualità sarebbe durata in eterno. Dieci anni dopo com-
prai per 500 dollari un paio di pantaloni in stile «Capri» [provenienti dalla stessa impresa]. 
Quando li indossai, il semplice strisciare del mio piede contro la stoffa per infilarli fece strappare 
l’orlo. Misi una mano in tasca e quella si scucì. Mi chinai per prendere in braccio mio figlio di 
due anni e la cucitura sul sedere si strappò. Portavo quei costosissimi pantaloni da non più di die-
ci minuti e già stavano letteralmente cadendo a pezzi a causa delle cuciture. Lo accennai a un as-
sistente stilista che da anni collaborava con l’azienda produttrice. «Si tratta di merce importata 
dall’Asia» mi spiegò. Quando gli raccontai del mio fantastico abito rosa del 1992, più solido di 
una Rolls-Royce, lui annuì. «Bei tempi», sospirò.”.  
278
 D. THOMAS, cit., 210: “Per far sì che la tecnica adottata fosse quella giusta, un’azienda ita-
liana del lusso spedì in Cina artigiani italiani affinché istruissero i lavoratori locali. Per ogni se-
rie [di manufatti in pelle] ben riuscita, l’azienda prendeva coraggio e ne ordinava di nuove, spin-
gendo così anche le altre ad unirsi all’esodo. Nel 2005 centinaia di migliaia di borse, valigette, 
calzature [recanti marchi di proprietà di imprese aventi sede in Italia] venivano ogni anno [intera-
mente o parzialmente] prodotte in Cina, all’insaputa dei clienti. Sono in pochi ad ammetterlo. La 
piccola azienda italiana di pelletteria Furla ha confermato da aver avviato la produzione cinese di 
alcuni suoi portafogli e borsette nel 2001. […] Nonostante la dichiarazione rilasciata da Bernard 
Arnault [gruppo LVMH] durante una conferenza stampa a Hong Kong nel dicembre 2004, secon-
do la quale soltanto gli artigiani europei sarebbero realmente in grado di realizzare prodotti di 
lusso, questi aveva avviato già dalla primavera del 2003 la produzione di borsette contraddistinte 
da uno dei prestigiosi marchi del gruppo [prive, tuttavia, di qualsiasi informazione relativa al luo-
go di produzione].        
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sistemi vigenti all’interno degli stessi Stati membri per quanto attiene 
all’indicazione della marcatura d’origine, hanno fatto sì che, in alcuni 
settori, la maggior parte dei prodotti importati da paesi terzi e distri-
buiti nel mercato comunitario risultassero non riportare alcuna infor-
mazione relativamente al paese d’origine. 
Ben può comprendersi, così, l’iniziativa assunta dal legislatore italiano 
con la legge Finanziaria 2004
279
, nel cui art. 4, c. XLIX, stabiliva che 
“l’importazione e l’esportazione ai fini di commercializzazione ovve-
ro la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni 
di provenienza” costituisse reato e fosse punita ai sensi dell’art. 517 
del c.p. La disposizione precisava, altresì, cosa dovesse intendersi per 
falsa e fallace indicazione di provenienza: nel primo caso, la stampi-
gliatura «Made in Italy» su prodotti non originari dall’Italia ai sensi 
della “normativa europea sull’origine”280; nel secondo, l’uso di segni, 
figure, o quant’altro potesse indurre il consumatore a ritenere che il 
prodotto o la merce fosse di origine italiana, anche laddove venisse 
indicata l’origine e la provenienza estera281. Le disposizioni contenute 
nella norma citata, fortemente volute da certi ambienti dell’ imprendi-
toria italiana
282
, si sono rivelate in sede applicativa, se non un comple-
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 Come già più volte accennato, ci si riferisce alla legge 23 dicembre 2003 n. 350.   
280
 V. retro cap. 4.  
281
 L’art. 4, c. XLIX, l. n. 350/2003 prosegue statuendo: «Le fattispecie sono commesse sin dalla 
presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica 
e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano 
amministrativo con l’asportazione a spesa e a cura del contravventore dei segni o delle figure o di 
quant’altro indica a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione 
sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo 
attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «Made in Italy» 
282
 Come opportunamente rileva G. LAZZERETTI, op. cit., 88, secondo molte voci della piccola-
media impresa nazionale, lo «svelamento» al consumatore dell’effettiva provenienza geografica 
del manufatto da Paesi che, nell’immaginario del consumo, per una ragione o per l’altra, evocano 
sensazioni negative, avrebbe eroso il considerevole vantaggio economico o fiscale conseguito 
dell’imprenditore delocalizzante. Ciò sul presupposto largamente condiviso, tuttavia non supporta-
to da adeguati riscontri tecnico-scientifici, che l’indicazione «Made in Italy» fosse in sé latrice di 
un messaggio di intrinseca qualità (v. infra).      
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to fallimento, sicuramente un’«arma spuntata» contro l’introduzione 
nel territorio della Repubblica di prodotti importati da Paesi extra-
comunitari, privi di precise e veritiere informazioni circa il luogo di 
materiale fabbricazione.   
Del resto è opportuno ricordare che il legislatore nazionale disponeva 
di una discrezionalità normativa estremamente limitata. Infatti, 
l’adozione di una disciplina che, sul modello statunitense, imponesse 
agli imprenditori un obbligo di positiva indicazione del luogo in cui i 
beni importati fossero stati prodotti avrebbe contrastato fortemente 
con alcuni principi di diritto comunitario, in particolare col principio 
di libera circolazione delle merci, nonché, come ha rilevato la Supre-
ma Corte in una successiva pronuncia del 2007, con principi di rango 
costituzionale (art. 3 e 41 Cost.), posto che la stessa disciplina avrebbe 
determinato un’ingiustificata disparità di trattamento fra gli imprendi-
tori italiani
283
.   
L’art. 4, c. XLIX, pur mirando a promuovere la produzione italiana in 
ogni suo aspetto e a sostenere le eccellenze nazionali, omise tuttavia di 
affrontare il problema, decisivo, di cosa dovesse intendersi per prove-
nienza e per origine di un prodotto. Difatti, in una serie di pronunce 
emesse dalla terza sezione penale della Suprema Corte fra il 2004 e il 
2007
284
, i giudici di legittimità non fecero altro che ribadire quanto da 
loro affermato precedentemente all’iniziativa legislativa. Per origine, 
con specifico riferimento ai prodotti industriali, da tenersi distinti da 
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 V. Cass. 1° marzo 2007, n. 8684.   
284
 V. Cass. 2 febbraio 2005, n. 3352; Cass. 14 aprile 2005, n. 13712; Cass. 23 settembre 2005, n. 
34103; Cass. 20 gennaio 2006, n. 2648; Cass. 31 gennaio 2006, n. 3669; Cass. 22 giugno 2006, n. 
21797; Cass. 9 marzo 2006, n. 157; Cass. 1° marzo 2007, n. 8684. Si vedano anche: Cass. 7 genna-
io 2008, n. 166 ; Cass. 22 aprile 2010, n. 15374; Cass. 24 maggio 2012, n. 19650. La copiosa pro-
duzione giurisprudenziale evidentemente fu dovuta all’interpretazione particolarmente aggressiva 
data dalle Autorità doganali all’art. 4, c. XLIX, l. n. 350/2003.  
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quelli agroalimentari “aventi tipicità territoriale”285, doveva intendersi 
unicamente la provenienza imprenditoriale degli stessi, ovvero la loro 
riconducibilità al produttore, ossia il soggetto che assumeva la respon-
sabilità giuridica, economica, tecnica del processo produttivo.  
Ad avviso della Corte, l’origine geografica del prodotto industriale 
acquisiva rilevanza giuridica solamente in relazione alla fattispecie 
della «falsa indicazione di provenienza», contemplata dal secondo pe-
riodo dell’art. 4, c. XLIX l. n. 350/2003 e consistente nell’illegittima 
apposizione della stampigliatura «Made in Italy» su prodotti importati 
(industriali o agro-alimentari), interamente o sostanzialmente ottenuti 
in paesi extra-comunitari
286
; illegittimità da valutarsi, per espressa di-
sposizione legislativa, sulla base delle regole comunitarie sull’origine. 
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 Cass. 2 febbraio 2005, n. 3352 rileva che il primo periodo dell’art. 4, c. XLIX, l. n. 350/2003 
significativamente si limita ad utilizzare i termini «indicazioni di provenienza», ribadendo, quindi, 
il contenuto precettivo dell’art. 517 c.p. (“[…] I comportamenti tipizzati come false o fallaci indi-
cazioni di provenienza trovavano già sanzione nell’art. 517 c.p. […].  Qualora il legislatore aves-
se voluto modificare sostanzialmente e profondamente la portata precettiva della disposizione pe-
nale ed il significato che, secondo il diritto vivente, deve attribuirsi alla nozione di origine e di 
provenienza di un prodotto […] e avesse inteso introdurre una nuova fattispecie di reato rispetto a 
quella già prevista dall’art. 517 c.p., si sarebbe espresso ben diversamente, sia sul piano lessicale 
sia su quello sistematico”). Secondo la Corte, infatti, quando si è dubitato che una norma potesse 
far riferimento non solo alla provenienza del prodotto da una dato imprenditore ma anche alla sua 
produzione o fabbricazione in un dato luogo, si è trattato di norme che parlavano di «origine» del 
prodotto, mentre per «provenienza» si è generalmente intesa la provenienza dal produttore, non dal 
luogo di fabbricazione. Parimenti Cass. 7 luglio 1999, n. 2500 sostiene l’irrilevanza dell’origine 
geografica del prodotto, “salvi i casi espressamente previsti dalla legge”.  Più incisive le argomen-
tazioni di Cass. 14 aprile 2005, n. 13712, secondo la quale «origine» e «provenienza» costituisco-
no concetti ben diversi, che assumono ciascuno un’autonoma rilevanza giuridica (“Per origine de-
ve intendersi il luogo o il soggetto di produzione, fabbricazione coltivazione della merce; mentre 
per provenienza deve intendersi il soggetto che funge da intermediario tra il produttore e gli ac-
quirenti… ”). Infatti, solo in relazione a prodotti agro-alimentari, caratterizzati da un rapporto qua-
lificato con il luogo di produzione («milieu geographique» v. retro), è possibile parlare di «origi-
ne». Per quanto riguarda i prodotti industriali, la cui qualità dipende dalla affidabilità tecnica del 
produttore, l’origine corrisponde alla provenienza imprenditoriale, cioè alla sua fabbricazione da 
parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo 
produttivo.    
286
 Nei casi in cui era presente l’indicazione «Made in Italy» su prodotti cui non poteva essere at-
tribuita un’origine italiana, ai sensi delle disposizioni dell’allora vigente Codice doganale Comuni-
tario (artt. 23 e 24), la fattispecie penalmente rilevante è stata ritenuta pienamente integrata. V. in 
particolare Cass. 23 settembre 2005, n. 34103. La fattispecie esaminata dalla Corte riguardava ma-
gliette prodotte in Romania per conto, e sotto stretto controllo, della società italiana Igam S.p.A., 
recanti l’etichetta «Made in Italy». In particolare, Igam S.p.A. aveva fornito alla società rumena i 
macchinari e il know-how per la lavorazione e la confezione delle magliette. Nello stabilimento di 
Igam S.p.A., in Puglia, avveniva la creazione dei modelli, la realizzazione degli stampi, la smac-
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La stessa Suprema Corte, difatti, ha affermato con decisione l’assoluta 
impossibilità di qualificare come fallace indicazione di provenienza, 
sanzionabile ai sensi degli artt. 517 c.p. e 4, c. XLIX, l. n. 350/2003, 
l’apposizione su prodotti di origine extra-comunitaria di segni distinti-
vi (marchi, denominazioni sociali), di cui sia titolare l’impresa che, 
come già scritto, risulti giuridicamente ed economicamente responsa-
bile del processo produttivo delocalizzato
287
. Ciò anche qualora tali 




Affermare il contrario, secondo la Corte regolatrice, implicherebbe un 
abusivo ampliamento della portata precettiva dell’art. 517 c.p., che 
renderebbe la disposizione applicabile “non più soltanto ai falsi o fal-
laci segni distintivi idonei a trarre in inganno sull’origine o provenien-
                                                                                                                                                               
chiatura del filato, mentre “l’attività fondamentale, rispetto alla quale tutte le altre sono propedeu-
tiche, ossia l’assemblaggio definitivo e la realizzazione del capo indossabile, veniva compiuta in 
Romania». Per la Corte le magliette provenienti da Igam S.p.A. non erano state integralmente fab-
bricate nel territorio italiano né qui avevano subito l’ultima sostanziale trasformazione, cioè 
l’assemblaggio definitivo che rendeva il capo indossabile. Sarebbe stata invece lecita l’apposizione 
sulle magliette di una dicitura tipo «Igam-Italy». Si vedano: M. M. LOCATELLI, Appunti e spunti 
sul Made in Italy, in Riv. dir. ind., 2006, 118-19; F. DI GIANNI, op. cit., 50-51. Ancora, in giuri-
sprudenza, le recenti Cass. 7 gennaio 2008, n. 166 e Cass. 24 maggio 2012, n. 19650.     
287
 In particolare Cass. 7 luglio 1999, n. 2500; Cass. 2 febbraio 2005, n. 3352; Cass. 14 aprile 
2005, n. 13712.  
288
 Di diverso avviso alcune voci della dottrina (G. MARTIELLO, La tutela penale del «Made in 
Italy» nel mercato globalizzato: tra difesa del consumatore e salvaguardia del sistema produttivo 
nazionale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2005, 780; M. BARBUTO, La piena tutela del «Made in I-
taly» aspetta il regolamento delegato, in Guida al diritto, fasc. n. 12, 81 ss.) e, soprattutto, 
l’Agenzia delle Dogane, la quale, nella circolare 20D del 13 maggio 2005 
(www.agenziadogane.it), in riferimento alla fattispecie della «fallace indicazione di provenienza», 
precisa che, nel caso di importazione di prodotti sui quali sia indicata la loro esatta origine, il reato 
si configura se la fallace indicazione sia tale da oscurare, fisicamente o simbolicamente, l’etichetta 
di origine, rendendola di fatto poco visibile o non riscontrabile anche ad un semplice esame som-
mario del prodotto. Nel caso di importazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta o-
rigine, è considerata fallace l’indicazione che induce chi la legge ad attribuire al prodotto 
un’origine errata, in particolare quella italiana. Ad esempio, i casi in cui il prodotto, in mancanza 
di una qualsiasi indicazione di origine, presenti un’etichetta riportante la bandiera italiana, la dici-
tura «Italy», oppure il nome di una città italiana. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle do-
gane (da M. BARBUTO, cit., definita «innovativamente colpevolista»), il legislatore, al fine di 
promuovere la produzione italiana, non solo avrebbe voluto sanzionare l’illegittima marcatura 
«Made in Italy» su prodotti non originari dell’Italia, ai sensi della normativa comunitaria 
sull’origine, ma altresì vietare agli imprenditori nazionali la possibilità di apporre il proprio mar-
chio su prodotti fabbricati all’estero per proprio conto, omettendo ogni riferimento al luogo mate-
riale della loro fabbricazione.          
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za del prodotto da un determinato imprenditore, ma anche alle false o 
fallaci indicazioni atte ad indurre in errore sul luogo di produzione 
materiale”, pertanto criminalizzando fattispecie irrilevanti ai fini 
dell’interesse perseguito, costituito dalla tutela del consumatore contro 
segni o indicazioni che potrebbero avere un effetto ingannatorio
289
. 
Altresì si verrebbe a modificare profondamente la funzione svolta 
nell’ordinamento dai segni distintivi, in particolare dal marchio, che 
non si limiterebbe più ad indicare la provenienza del prodotto da una 
determinata impresa o a garantirne indirettamente la qualità, ma co-
municherebbe al consumatore un messaggio relativo al suo luogo di 
produzione; ciò che accade, secondo i giudici di legittimità, solamente 
quando si tratti di denominazioni d’origine o indicazioni geografiche 
che contraddistinguono prodotti agro-alimentari, le cui qualità o carat-
teristiche siano intrinsecamente dovute all’ambiente geografico 
d’origine290.  
A parere dei giudici di legittimità, dunque, l’art. 4, c. XLIX, l. 
350/2003, per la sua stessa formulazione, non era tale da allargare la 
portata sanzionatoria dell’art. 517 c.p. estendendola all’ipotesi di in-
gannevolezza circa il luogo geografico di produzione della merce, ma 
si limitava a risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto in passato 
circa il momento consumativo del reato, che dalla legge era espressa-
mente anticipato alla presentazione della merce in dogana. Restava, 
tuttavia, assai poco chiaro cosa avesse ad oggetto, sul piano stretta-
mente penalistico, la fattispecie della fallace indicazione di provenien-
za.  
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 Cass. 2 febbraio 2005, n. 3352.  
290
 Sul punto Cass. 14 aprile 2005, n. 13712 che fa specifico riferimento al Reg. CEE n. 





6.  Modifiche legislative all’art. 4, c. XLIX, l. n. 350/2003. Succes-
siva interpretazione della Suprema Corte. 
 
Al fine di ribadire la propria volontà tesa a tutelare le produzioni ita-
liane e di reagire all’interpretazione estremamente restrittiva dell’art. 4 
c. XLIX, l. n. 350/2003 fornita dalla Corte di Cassazione, il legislatore 
nazionale è a più riprese intervenuto sul testo della norma, dapprima 
con i decreti-legge 14 marzo 2005, n. 35 e 30 settembre 2005, n. 203 
(rispettivamente convertiti in legge con modifiche dalle leggi nn. 
80/2005 e 248/2005), più tardi con la l. 27 dicembre 2006, n. 296 
(legge Finanziaria 2007).  
Con i due decreti-legge del 2005 il primo periodo dell’articolo citato 
fu oggetto di importanti modifiche testuali, che sembrarono quasi re-
plicare ai rilievi sollevati dai giudici di legittimità nelle precedenti 
pronunce
291
. La nuova formulazione, infatti, sanzionava penalmente 
“l’importazione o l’esportazione ai fini di commercializzazione ovve-
ro la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non 
equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci 
indicazioni di provenienza o di origine”. La legge Finanziaria 2007, 
dal canto suo, si preoccupò di estendere la fattispecie di fallace indica-
zione di provenienza o d’origine dei prodotti all’«uso fallace o fuorvi-
ante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche com-
merciali ingannevoli»
292
, tentando evidentemente di imporre in manie-
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Sul punto G. LAZZERETTI, op. cit., 90. V. Cass. 2 febbraio 2005, n. 3352; Cass. 14 aprile 
2005, n. 13712.    
292
 In esito a tale modifica, il testo dell’art. 4, c. XLIX, l. n. 350/2003, dopo ben quattro interventi 
legislativi e ripetute formulazioni, recitava: «L’importazione o l’esportazione a fini di commercia-
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ra indiretta un obbligo di marcatura d’origine su prodotti ottenuti to-
talmente o quasi al fuori del territorio italiano.  
Tuttavia, anche l’esplicito richiamo legislativo all’uso decettivo di 
marchi d’impresa non sembrava aver persuaso la giurisprudenza di le-
gittimità a modificare il proprio prevalente orientamento, che ancora 
collegava l’origine del prodotto ad un criterio imprenditoriale e non 
geografico.  
Difatti la Corte regolatrice, con la sentenza 1° marzo 2007, n. 8684, 
pronunciata in riferimento al sequestro in dogana di una partita di oro-
logi fabbricati in Cina, ma recanti sul retro della cassa la dicitura “Of-
ficina del Tempo – Italy”, ha confermato il risalente orientamento giu-
risprudenziale illustrato addietro, secondo cui, nella disciplina dei 
marchi, per origine di un prodotto deve intendersi esclusivamente il ri-
ferimento all’imprenditore responsabile della produzione e non al luo-
go geografico in cui essa si svolge.  
La Corte ha respinto le ipotesi di nuova lettura sistematica in chiave 
territoriale e geografica delle regole di origine, negando capacità in-
novativa anche all’intervento del legislatore del 2006 e così riaffer-
mando le tesi risalenti
293
. I giudici di legittimità hanno infatti ribadito 
                                                                                                                                                               
lizzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di pro-
dotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai 
sensi dell’art. 517 c.p. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “Made in Italy” su prodotti 
o merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace 
indicazione di provenienza, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei pro-
dotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere 
che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi a-
ziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. Le fattispecie sono com-
messe sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per 
l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio […]».    
293
 Cass. 1° marzo 2007, n. 8684. “Del resto, la disciplina generale del marchio non esige che 
venga pure indicato il luogo di produzione del prodotto e, dal punto di vista giuridico, il marchio 
non garantisce la qualità del prodotto ma rappresenta solo il collegamento tra un determinato 
prodotto e l’impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità 
del produttore, il quale ne garantisce la qualità, essendo il solo responsabile verso l’acquirente. 
Da questi principi è stata fatta derivare la conseguenza che anche un’indicazione errata o impre-
cisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi a-
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che, se le novelle dell’art. 4, c. XLIX, l. n. 350/2003 dovessero, pur 
indirettamente, intendersi finalizzate ad imporre un obbligo di indica-
zione del luogo di materiale fabbricazione della merce importata, sor-
gerebbero seri dubbi di contrasto con il principio comunitario di libera 
circolazione delle merci.  
Vi è però da segnalare una significativa pronuncia del Giudice ammi-
nistrativo del Friuli Venezia Giulia, dalla quale possono ricavarsi 
spunti interpretativi di notevole rilievo
294
. La controversia verteva sul 
fermo amministrativo disposto dall’autorità doganale ai sensi del cita-
to art. 1 d.P.R. n. 656/1968 su un lotto di capi di abbigliamento prove-
nienti dalla Turchia a marchio “Dolce e Gabbana junior”, su cui erano 
state apposte targhette con la dicitura “Dolce e Gabbana Industria 
S.p.A. Legnano, Milano (Italy)”295. Secondo l’autorità doganale erano 
state violate le disposizioni di cui all’art. 3 della Convenzione di Ma-
drid, poiché i capi, di origine turca, recavano sull’involucro e 
sull’etichetta unicamente la dicitura “Dolce e Gabbana Industria 
S.p.A. – Legnano (Milano)”. La materia non ricadde nella competenza 
del giudice penale in quanto il pubblico ministero ritenne “documen-
talmente dimostrato” che l’impresa ricorrente, destinataria della merce 
sequestrata fosse anche la committente di produzione ed avesse la re-
sponsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo. 
Non poteva, pertanto, essere ritenuta fallace o fuorviante l’apposizione 
sui prodotti dei dati identificativi della stessa impresa.  
                                                                                                                                                               
spetti considerati dall’art. 517 c.p., in quanto deve ritenersi pacifico che l’origine del prodotto de-
ve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza ma-
teriale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine 
e provenienza del produttore».  Si veda anche Cass. 12 maggio 2006, n. 21797.   
294
 T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 8 febbraio 2006, n. 157.    
295
 Dolce e Gabbana Industria S.p.A., ricorrente al T.A.R., si avvaleva di un’impresa turca per 
l’assemblaggio di t-shirt e slip da bambino, controllando tutte le fasi della produzione, inviando 
anche le etichette e i cartellini.  
147 
 
L’Agenzia delle Dogane, però, nonostante il mancato sequestro penale 
entro il termine di sessanta giorni, non dispose la restituzione della 
merce sottoposta a fermo amministrativo
296
. Il Tribunale amministra-
tivo regionale respinse il ricorso di Dolce e Gabbana Industria S.p.A. e 
confermò la legittimità del fermo delle merci. Pur riscontrando, infatti, 
che la nozione di origine imprenditoriale dispiega effetti in relazione 
al campo di applicazione degli artt. 517 c.p. e 4, c. XLIX, l. n. 
350/2003, ha statuito che essa perde valore in rapporto all’art. 3 della 
Convenzione di Madrid.  
In tale contesto, l’origine geografica acquista una sua autonoma rile-
vanza in tutta la gamma commerciale. Pertanto, allorché “il produttore 
importa il suo prodotto, fatto realizzare all’estero, per venderlo alla di-
stribuzione, che finisce per offrire il prodotto al consumatore finale, la 
fabbricazione estera del capo non più dirsi priva di rilevanza”297.    
 
7.  I plurimi interventi del 2009.  
 
Ulteriori tappe di questa ormai risalente vicenda legislativa si sono 
svolte nel corso del 2009, con una singolare sovrapposizione di leggi, 
decreti-leggi e leggi di conversione che, se hanno accresciuto la già ri-
levante mole di disposizioni in materia, non hanno con ciò esaurito i 
perduranti spazi di incertezza, specie a fronte del conflitto con le posi-
                                                          
296
 La merce poteva infatti essere rilasciata solo previa rimozione delle irregolari indicazioni ri-
scontrate “a prescindere e al di là delle valutazioni dell’Autorità giudiziaria in merito alla confi-
gurabilità di una fattispecie penalmente rilevante”.     
297
 Il Tribunale Regionale ha concluso nel senso della piena parificazione del produttore-
importatore e del venditore, cui, a rigore, fa riferimento l’art. 3 dell’Accordo di Madrid. Entrambi 
gli operatori, dunque, allorché indichino il loro nome sull’etichetta di un prodotto fabbricato 
all’estero, sono tenuti a riportare la corretta origine geografica.  
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zioni più volte espresse dalla Commissione europea e da alcuni Stati 
membri, in particolare quelli del nord-europei
298
.  
L’art. 17, c. IV della l. n. 99/2009 aveva inserito tra le ipotesi di falla-
ce indicazione di provenienza o di origine, contenute nell’art. 4, c. 
XLIX della legge Finanziaria 2004, anche “l’uso di marchi di aziende 
italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia […] senza 
l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro paese o del loro 
luogo di fabbricazione o produzione, ovvero altra indicazione suffi-
ciente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”. La 
stessa disposizione prevedeva, inoltre, che la regolarizzazione non a-
vrebbe più potuto essere effettuata una volta che i prodotti o le merci 
fossero stati immessi in libera pratica.  
La principale innovazione consisteva nell’ampliamento della fattispe-
cie penale della fallace indicazione di origine o provenienza, al fine di 
includervi l’uso di marchi di imprese nazionali su prodotti o merci non 
originari dell’Italia, qualora tale uso non fosse accompagnato 
dall’indicazione dell’origine estera. La disciplina è stata immediata-
mente oggetto di critiche. Innanzitutto, obblighi di trasparenza riguar-
do all’origine dei prodotti riferiti alle sole aziende italiane costituivano 
per queste ultime, rispetto ad altre imprese europee, uno svantaggio 
competitivo ingiustificabile. Inoltre una norma nazionale di questo te-
nore, imponendo di fatto un obbligo di indicazione dell’origine estera, 
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 Si veda Cass. 25 maggio 2010, n. 19746 e, altresì, Cass. 24 maggio 2012, n. 19650, la quale ri-
badisce che le condotte consistenti nell’apposizione di «indicazioni fallaci», da cui possano deriva-
re situazioni di incertezza sull’origine o provenienza estera indotte dalla carenza di indicazioni 
precise ed evidenti, ma comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore 
sull’effettiva provenienza del prodotto, costituiscono infrazioni penalmente irrilevanti, integranti 
solo un illecito amministrativo sanzionato dall’art. 4, c. XLIX-bis, l. n. 350/2003 recentemente in-
trodotto dall’art. 16, comma VI, d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con la legge 20 novem-
bre 2009, n. 166 (di cui infra). Continuano, invece, a costituire delitto le ipotesi di uso del marchio 
e della denominazione di provenienza o di origine con «false indicazioni», idonee ad indurre il 
consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.  
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sarebbe stata in contrasto con le dette regole comunitarie in materia di 
libera circolazione delle merci.  
Ben presto, infatti, con l’art. 16 d.l. n. 135/2009 il legislatore è inter-
venuto in modo più radicale, abrogando l’art. 17, c. IV, l. n. 99/2009 e 
tornando quindi alla formulazione delle fattispecie penalmente rile-
vanti contenute nel precedente testo dell’art. 4, c. XLIX della legge 
Finanziaria 2004.  
Pur abrogando la disposizione introdotta dalla l. n. 99/2009, il d.l. n. 
135/2009 ha tuttavia previsto nuove norme a tutela del «Made in I-
taly». In particolare, l’articolo 16 del decreto ha introdotto nel nostro 
ordinamento un nuovo reato relativo alle indicazioni di vendita che 
presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia al di fuori 
di certi presupposti, e ha previsto una sanzione amministrativa pecu-
niaria per determinati usi del marchio che costituiscono fallace indica-
zione dell’origine italiana del prodotto. 
Lo stesso art. 16 identifica i requisiti che devono essere soddisfatti af-
finché un prodotto o una merce possa essere considerato “realizzato 
interamente in Italia” e dispone che chiunque fa uso di indicazioni di 
vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Ita-
lia, quando tali condizioni non sono soddisfatte, oppure fa uso di segni 
o figure che inducono la medesima fallace convinzione, è punito con 
le pene previste dall’art. 517 c.p., aumentate di un terzo, ossia la re-
clusione fino a due anni e otto mesi e la multa fino a 26.700 Euro.  
In base alla nuova disciplina, “si intende realizzato interamente in Ita-
lia il prodotto o la merce classificabile come «Made in Italy» ai sensi 
della normativa comunitaria sull’origine e per il quale il disegno, la 
progettazione, la lavorazione ed il confezionamento” siano compiuti 
esclusivamente nel territorio italiano. Si tratta, dunque, della somma di 
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due condizioni: in primis, per poter essere classificato come «Made in 
Italy», conformemente all’art. 4, c. XLIX l. n. 350/2003, il prodotto 
deve risultare originario dell’Italia ai sensi dell’art. 36 del Codice do-
ganale comunitario; al fine, poi, di essere qualificato come realizzato 
interamente in Italia occorre inoltre che quattro specifiche fasi (dise-
gno, progettazione, lavorazione e confezionamento) siano compiute 
sul territorio italiano.  
La norma elenca a titolo esemplificativo alcune indicazioni di vendita 
che sono reputate idonee, in qualunque lingua espresse, a presentare il 
prodotto come interamente italiano: «100% Made in Italy», «tutto ita-
liano», «100% Italia». Rientrano in tale ambito anche tutte quelle altre 
indicazioni di vendita, segni, figure che siano analogamente idonee a 
ingenerare nel consumatore la convinzione che il prodotto sia realizza-
to interamente in Italia. La nuova figura di reato, pertanto, non colpi-
sce tutti comportamenti consistenti nell’uso di indicazione di vendita, 
ma solo quei comportamenti che inducano a ritenere che l’intero pro-
cesso produttivo sia avvenuto in Italia.  
Maggiore rilievo applicativo, tuttavia, sembrano avere le disposizioni 
contenute nel sesto comma dell’art. 6, d.l. n. 135/2009299, il quale, e-
videntemente intende sanzionare la condotta del produttore e del li-
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 «Dopo il comma 49 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono aggiunti i seguenti: 
“49-bis . Costituisce fallace indicazione di provenienza l’uso del marchio da parte del titolare o 
del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce 
sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano ac-
compagnati indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza o comunque sufficienti ad 
evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza 
essere accompagnati da attestazione resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, cir-
ca le informazioni che, a sua cura,verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva ori-
gine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 10.000 ad euro 250.000. 
49-ter. È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 
49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e a spese del titolare o del licen-
ziatario, responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per 
il consumatore.”        
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cenziatario, che maliziosamente omettano di indicare l’origine estera 
dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a pro-
dotti italiani. Tale condotta, pur essendo astrattamente riconducibile 
alla norma previgente, di fatto era rimasta priva di sanzione, come vi-
sto, per insuperabili limiti interpretativi. La precedente natura di reato, 
difatti, per la necessità di configurare l’elemento soggettivo del dolo, 
rendeva assai oneroso l’accertamento della violazione.  
In conclusione, si può osservare che, qualificando come illecito am-
ministrativo la condotta tipizzata nel comma sesto, la nuova disciplina 
sembrerebbe finalmente collocarsi in quello spazio che la giurispru-
denza comunitaria ritiene compatibile con le norme del Trattato, in 
base al quale è riconosciuto meritevole di tutela l’interesse del produt-
tore ad indicare di propria iniziativa l’origine nazionale del prodotto, 
salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte
300
. 
A ben vedere, infatti, a differenza della previsione introdotta dalla l. n. 
99/2009, poi abrogata, il comma sesto non contiene un obbligo gene-
ralizzato di indicazione di origine geografica per determinate categorie 
di soggetti titolari o licenziatari del segno, ma concerne l’uso del mar-
chio che si realizzi con “modalità tali” da indurre in errore il consuma-
tore sull’origine del prodotto. Tale, pertanto, dovrà essere valutata ca-
so per caso, alla luce delle circostanze concrete.    
 
8. Quasi una conclusione  
 
Appare con chiarezza, al termine di questa breve analisi delle norma-
tive nazionali e sovranazionali in materia di provenienza geografica 
dei prodotti, che l’assenza di una legislazione comunitaria di riferi-
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 V. C. Giust. CE, Commissione delle C.E. c. Regno Unito, 25 aprile 1985, cit.  
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mento, impositiva dell’obbligo di marcatura d’origine su tutti o parte 
dei prodotti importati da paesi terzi, farà perdurare le profonde incer-
tezze che si sono incontrate nella prassi giurisprudenziale. Non può 
chiaramente pretendersi per i prodotti industriali lo stesso rigore pre-
visto dalla disciplina comunitaria in riferimento a quelli agro-
alimentari che godono di un’origine qualificata, tuttavia, anche tenen-
do conto delle esigenze di proteggere il consumatore da comunicazio-
ni commerciali ingannevoli, delle quali si è ampiamente discusso, un 
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